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L.

JEFATURA DEL ESTADO

LEY 1171986, de 20 de marzo, de Patentes.

JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

73900

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Qug las Cortes Generalcs han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley: .

PREAMBULO

Es criterio-unanime en todos los paises industrializados, que la
legislacion en materia de patentes influye decisivamente en la
erganizacidn de la economia, al constituir un elemento fundamen-
tal para impulsar la innovacion tecnolégica, principio al que no
puede sustraerse nuestro pais, pues resulta imprescindible para
elevar el nivel de competitividad de nuestra industria.

Por otra parte, una Ley de Patentes, que proteja eficazmente los
resultados de nuestra investigacion, constituye un elemento necesa-
rio dentro de la politica espafiola de fomento de la investigacion y
¢l desarroilo tecnolédgico. .

La actual Jegislacion de patcmcs que data del afio 1929, no
responde a los anteriores objetivos, pucs, por una parte, ha sufrido
un proceso de obsolescencia que la invalida para regular el
desarrollo de la tecnologia que exige nuestro actual sistema
productivo, y por otra, la. proteccidon que otorgan las actuales
patentes, concedidas'mediante un procedimiento «sin examen de la
novedad de la invenciérn», da lugar a patentes conocidas con el
nombre de «débiles» que no constituyen incentivos suficiéntes para
proteger los resultados de la investigacion,

Pero, aparte de los anteriores motivos, existen otros factores
relevantes que c;ugen la adopcidn de una nueva Ley de Patentes,
como son la existencia de un. derecho curopeo de patentes,
constituido por el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973
sobre 2 Patente Europea, y el Convenio de Luxemburgo sobre la
. Patente. Comunitaria de 15 de diciembre de 1975, derecho que ba
sido. recogido en la casi totalidad de las lchslacxoncs de-patentes-
europeas y que.nuesuo pais no puede desconocer en atencion, no
sdlo a la creciente internacionalizacidn de.las patentes, sino a las
exigencias de armonizacidén de las legislaciones nacionales que
impone. la adhesion a la Comunidad Econémica Eurgpea.

Las caracteristicas principales de la nueva Ley de Patentes son
las siguientes:

En primer término, hay que destacar que el proyecto contempla
dos categorias de titulos de propiedad industrial: las patentes dc
invencidn y los modelos de utilidad.

Se mantienen los modelos de utilidad por ser una institucion
que responde en muchos casos al nivel de nuestra tecnologia, como
lo demuestra el hecho de solicitarse esta modalidad de proteccion,
en mds de un 80 por 100, por nacionales, pero se reduce su
duracion de veinte a diez anos, debido a que sélo requieren
novedad relativa o nacional y un grado de acuividad inventiva a
menor que el de las patentes de invencién.

Se suprimen las patentes de introduccion por considerarse una
figura anacrénica, que no esti demostrado contribuyan eficazmente
al desarrollo tecnoldgico espanol, y que son totalmente incompati-
bies con la regulacion de patentes en el derecho europeo.

Con la finalidad de promover la investigacion en el seno de la
empresa espafiola se regulan las invenciones laborales, tratando de
‘conciliar los intereses del empresario y de los inventores asalaria-
dos. La inclusién de la regulacion de las invenciones dentro de la
Ley de Patentes responde a la realidad actual del propio proceso
productivo, y ha sido el criterio seguido por la generalidad de las
leyes de patentes europeas.

Sc regula la patentabilidad de las invenciones siguiendo la del
Derecho europeo, introduciéndose en Espana la patentabilidad de
los productos quimicos, farmacéuticos v alimentarios, si bien, en
cuanto se refiere a los productos quimicos y farmacéuticos, en
atencion a los problemas que su implantacion rdpida pueda
ocasionar a los correspondientes sectores industnales, se aplaza su

Disposiciones generales

1mplantacxon hasta que el Gobierno por Decreto lo establezca, sin
que en ningun caso pueda hacerse antes del 7 de octubrelde 1992.

La Ley otorga una mayor prolteccion a las patentes, tanto en
cuanto al contenido de los derechos que conllevan, muy similares
a los establecidos en la patente comunitana, cuanto en el estableci-
miento de nuevas acciones, para sus Utulares, muy especialmente
la accién de cesacion del acto ilicito. Se incrementa la proteccion
a las patentes de procedimiento para la obtenciéon de productos
nuevos, mediante la introducciéon del principio de inversién de la -
carga de la prueba, modificandose las normas del derecho procesal
que establecen que la carga de la prueba incumbe a quien afirma;
se refuerzan también los procedinuentos judiciales, regulandose el
aseguramiento de las pruebas de reconocimiento judicial mediante
la instauracion de diligencias previas de comprobacion de hechos,
y se instrumentan medidas cautelares para garantizar el resultado -
del juicio, cuya obtencién estd condicionada a que'los titulares de
patentes exploten las invenciones en nuestro pais.

Asimismo, y dentro de este orden de reforzar el sistema de
patentes, y conseguir que las patentes que se concedan en nuestro
pais sean patentes «fuertes», se establecz un nuevo sistema de
concesidn, mediante la introduccion en el procedimiento de un
«informe sobre el estado de la técnicar, que ‘tiene ademas el
caractcr de un paso previo para la institucion de un sistema de.
concesién con «examen previo de novedad» como el que rige en la
mayor parie de los paises industnalizados, y.que también se regula
en ja Ley, para ¢l momento en que se décida su implantacidn.

Todo lo anterior implicard la constitucion en el Registro de la
Propiedad Industrial de un gran Fondo de Documentos de Patentes
de todo el mundo, poniéndose ademas un especial énfasis en poder
disponer de la literatura de patentés redactada en espaidol. Una
gran parte de los documentos de patentes en espaiiol no son tenidos
en cuenta por las Oﬁcmas de Patentes extranjeras, cuando exami-
nan la novedad de las invenciones. La formacion de este Fondo de -
documentos permitird, ademads, la creacion, en sy dia, de un Centro
Internacional de Documentos de Patentes de habla espanola.

La Ley tiene en cuenta que una Ley espaola de Patentes, debe
tender a promover el desarrollo tecnoldgico de nuestro pais,
partiendo de su situacién industrial, por lo que se ha prestado una
especial atencién a la proteccion de los intereses nacionales,
especialmente mediante un reforzamiento de las obligaciones de los
titulares de patentes a fin de.que la explotacién de las patentes se
p?oduzca dentro del territorio nacional y tenga lugar, en consecuen-
cia, una verdadera transferencia de tecnologia;, pero siempre
respetando el Convenio de la Unién de Paris de 20 de mayo de -
1883, 1exto rewsado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en vigor
en Espana.

Con dicha ﬁnalxdad se regula la explotacidn de las patentes, y
se pone especial cuidado en la regulacion de las transmisiones de
las patentes y de las licencias contractuales.

Se establece un régimen adecuado de licencias obligatorias por
falta de explotacidn de las patentes en Espana, modificando la poco
eficiente regulacion de las licencias de explotacion en el derecho
actual.’Y por primera vez se regulan en nuestro pais las licencias
obligatorias por dependencia de patentes y por motivos de mteres
pubhco

La importancia de las funciones que la Ley atribuye al Registro
de la Propxedad Industrial exigira un especial dinamismo en la
actuacidn futura de este Organismo, que requerird nuevos medios
materiales, humanos y financieros para la implantacién del
informe sobre el estado de la 1écnica y en su dia del examen previo.

En resumen, la Ley instaura un nuevo Derecho de patentes en
Espana, que implica un cambio sustancial de la regulacion exis-
tente, lo que obliga a la inclusidon de numerosas disposiciones
transitorias, dingidas a la implantacion del nuevo sistema de una .
forma progresiva, pero cficaz.

TITULO I
Disposiciones preliminares

Articulo 1

Para la proteccidn de las invenciones industriales se concederan
de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, 1os siguientes titulos
de propiedad industnal;
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a) Patentes de invencion. v -
b) Cenificados de proteccidon de modelos de utilidad.

Articulo 2

L. Podran obtener los titulos de propietiad industrial regulados
en la preseaie Ley las personas naturaies o juridicas de nacionali-
dad espadola v las personas naturales o juridicas extranjeras que
residan habitualmente ° tengan un establecimiento industrial o
comercial efectivo v real en territorio espanol, o que gocen de los
beneficios Jdel Convenio de la Unidn de Paris para la proteccion de
la Propiedad Industrial.

2. También podran obiener los titulos de propiedad industrial
regulados en la presente Ley las personas naturales o juridicas
extranjeras no comprendidas en el apartado anicrior, siempre que
en el Estade del que sean nacional?s se permila a las personas
raturales o juridicas de nacionalidad espanola la obtencion de
titulos equivalentes.

3. La: personas naturales o juridicas de nacionalidad espafola
v los ex‘ranje.os Gue sean racionales de alguno de los paises de la
Uaién ge Paris_0 que, sin serlo, esién domiciliados o tengan un
gsizblecimiento Tindustnial o comercial efectivo y serio en el
territonio de alguno de Ins paises de la Union, podran invocar en

u berneficio Ja aplicacion de las disposiciones contenidas en el texto
lel Convenio d2 la Union de Pards para la proteccion de la
propiedad industrial que esté vigente en Espana en todos aquellos
casos en que £sas d.sposmores les sean mas favorables que las
normas establecidas en la presente Ley.

Articulo 3

La Ley de Procedimiento Administrativo se aplicard supletoria-
mente a los actos administrativos reguladces en la presente Ley, y

éstos podran ser recurridos de conformidad con lo dispuesto en la '

Ley reguladora de la Junsdiccion Contencioso-Administrativa,

TITULO 11 -
Patentabilidad

Articulo 4

1. Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacién industral.
- 2. . No se consideraran invenciones en el sentido del aparado
amerior. en particular:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos
matematicos. -

b) Las 'obras literarias o artisticas o cualquier otra crcacmn
estética, asi como las obras cientificas.

c) Los planes, reglasy métodas.para el C_]CI‘CXC]O de actividades
“intelectuales, para juegos o para actividades econémico-comercia-

ies, asi como los programas de. ordenadcres.
d) Las formas de presentar informaciones.

- 3— Lo dispuestg ¢n el-apartado anterior excluye la patentabili-
dad de las invenciones menciconadas en el mismo solamente en la
medida en que ¢l objeto para el que la patente se solicita
comprenda una dz ellas.

4. No se consideraran como invenciones susceptibles de
aplicacién industrial en el sentido del apartado uno, los métodos de
tratamiento quirurgico o terapéutico del cuerpo humano o animal,
ni los métodos de d;agnosuco aplicados al cuerpo humano o
animal. Esta dispesicion no serd aplicable a los productos, especial-
mente a las sustancias 0 composiciones ni_a las mvcncxoncs de
aparatos o instrumentos para la puesta en prictica de tales
métodos.

Articulo 3
1. No podrin ser objeto de patente:

a) Lasinvenciones cuya publicacién o explotacion sea contra-
ra al orden puablico o a las buenas costumbres.

b) -Las variedades vegetales que puedan acogerse a la norma-
tiva de la Ley de 12 de marzo.de 1575 sobre proteccién de las
obtenciones vegetales.

¢) Las razas animales.

d). Los procedimientos esencialmente biolégicos de obtencién
de vegetales o de animales.

2. Lo dispuesto en los apartados b), ¢} y d) no seri, sin
embargo, aplicable a los procedimientos mlcroblologlcos ni a los
productos obtenidos por dichos procedimientos,

Articulo 6

1. Se considera que una invencién es nueva cuando no esta
comprendida en ¢l estado de la técnica.

| causantes,

2. Elestado de la técnica esta constituido por todo lo que antes
de la fecha de presentacién de la solicitud de patente se ha hechc
accesible al piblico en Espafia o en el extranjero por una descrip-
cion escrita u oral, por una utilizacidn o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la
técnica el contenido de las solicitudes espanolas de patentes o de
modelos de utilidad, tal como hubieren sido onginariamente
preseniadas, cuya fecha de presentacion sea anterior a la que s¢
menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas
en aquella fecha o lo sean en otra f{cha posterior.

‘Articulo 7

No se tomard en consideracion para determinar el estado de [
técnica una divulgacién de la invencién que, acaecida dentro de los
seis meses anteriores a la presentacion de la solicitud en el Registre
de la Propiedad Indusimal haya sido consecuencia directa ¢
indirecta:

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubierer
exhibido la invencion en exposiciones oficiales u oficialmente
reconocidas.

En esie caso serd preciso que el solicitante, al presentar Iz
solicitud, declare que la invencién ha sido realmente exhibida 3
que, en apoyo de su declaracion, aporte el correspondiente certifi-
cado dentro del plazo y en las condiciones que s¢ determiner
reglamentariamente.

c) De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus
siempre que no impliquen una explotacién o ur
ofrectmlemo camercial del invento.

Aruculo 8.

1. Se¢ considera que una invencidn implica una actividac
inventiva si aquéila no resulta del estado de la técnica de une
manera evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de loc
mencionados en el articulo 6, apartado 3, no seran tomados er
consideracion para’ decidir sobre la existencia de la acuwdac
inventiva.

Articulo 9

Se considera_que una invencién es susceptible de aphcamor
industrial cuando- su objeto puede ser fabricado o utilizado er.
cualquier clase de industria, mclulda la agricola.

TITULO III

Derecho a la patente y designacién del inventor

Articulo 10

I. El derecho a la patenie perienece al inventor 0 a sus
causahabientes y es transmisible por todos los medios que e:
Derecho reconoce.

2. Sila invencion bubiere sido realizada por ‘varias pcrsonaf
conjuntamente,- ¢l derecho a obtcncr la patente pertenecera er
comun a todas ellas.

3. Cuando una misma mvencmn hubiere sido realizada por
distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente
pertenecera a aquel cuya solicitud tenga una fecha anterior de
presentacion en Espada, siempre que dicha solicitud se publique
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 32.

4. En el procedimiento ante el Reystro de la Proplcdac
Industrial se presume que el solicitante estd legitimado para ejercer
el derecho a la patente.

Articulo 11

1. Cuando en base a lo dispuesto en el apartado primero de!
articulo anterior una sentencia firme hubiera reconocido el derechc
a la obtencidn de la patente a una persona distinta al solicitante, y
siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavia
esa persona podra dentro del plazo de tres meses desde quc lz
sentencia adquirié fuerza de cosa juzgada:

a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subro-
gindose en el lugar del solicitante;

b) Presentar una nueva sohcnud de patente para Ia misma
invencion, que gozara de la misma prioridad, o

c) Pedir que la solicitud sea rechazada.

2. Lo dispuesto en el articulo 24, apartado 3, es aplicable 2
cualquier nueva solicitud presentada segun lo estableaido en ei
apartado anterior.

3. Presentada ia demanda dirigida a conseguir la sentencia a
que se refiere ¢l apartado 1, no podra ser retirada la solicitud de
' patente sin el consentimiento del demandante. El Juez decretari la
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suspension del procedimiento de concesion, una vez que la
solicitud hubiese sido pub!icada hasta que la sentencia firme sea
debidamente notificada, si ésta es desesumatona de la pretension
del actor, o hasta tres meses después de dicha notificacion, si es
estimatoria.

Articulo 12

I. Si la patente hubiere sido concedida a una perscna no
legitimada para obtenerla segun lo dispuesto en el articulo [0,
apartado |, la persona legitimada en virtud de dicho articulo podra
rclvmdlcar que le sea transferida la tutulandad de la patente, sin
perjuicio de cualesquiera otros derechos o acclones gque puedan
corresponderie.

2. Cuando una persona sdlc tenga derecho a una parte de la
patente, podra reivindicar que le sea atnbuida la cotitulanidad de la
misma conforme a lo dispuesto en el aparntado antenor.

3. Los derechos mencionados en los apartados anteriores sélo
serdn ejercitables en un plazo de dos afios desde la fecha ¢n que se
publicd la mencidn de la concesidn de la patente en el «Boletin
Oficial de la Propiedad Industnial». Este plazo no serd aplicable st
el titular, en el momento de !a conces:dn o de la adquisicién de la
palente, conocia que no tenia derecho a la misma.

4. Sera objeto de Ja anotacion en el Registro de patentes a
efectos de publicidad frente a terceros, la presentacidén de una
demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en
el presente articulo, asi como la sentencia firme o cualquier otra
forma de terminacién del procedimiento iniciado en virtud de
dicha demanda. a instancia de parte interesada.

Articulo 13

1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una
patente como consecuencia de una sentencia de las previstas en et
articulo antertor, las licencias y demas derechos de terceros sobre
la patente se extinguirin por la inscripcidn en el Regxstro de

_ patentes de la persona legitmada.

2. Tanto el titular de la patente como el titular de una 11ccncxa
obtenida antes de la i inscripcion de la presentacion de la demanda
judicial que, con anterionidad a esa misma inscripcion, hubieran
explotado la invencion o hubieran hecho preparativos efectivos y
reales con esa finalidad, podrdn continuar 0 comenzar la explota-

cidn smn‘pre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular®

inscrito en el Registro de patentes, en un plazo de dos meses si se
trata del anterior titular de la pateate o, ea el caso del licenciatario,
“de un_ plazo de cuatro meses desde que hubiere recibido Ia
notificacion del Regxstro de la Propiedad Industrial por fa que se
le comunica la inscripcidn del nuevo titular. La licencia ha de ser
concedida para un periodo adecuado y ea unas condiciones
razonables, que se fijardn, én caso necesano, por el procedimiento
establecido en la presente Ley para las licencias obligatonias.

3. No es aplicable lo dispuesto en el apartado anterior si el -

titular de la patente o de la licencia hubiera actuado de mala fe en
el momento en que comenzo 1a explotacion o los preparativos para
~—Ja_misma.

Articulo 14

El inventor tiene, frente al titular de 1a solicitud de patente o de
la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la
patente.

TITULO Y
Invenciones laborales

Articulo 15

1. Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la
vigencia de su contrato o relacién de 172bajo o de servicios con la
empresa, que sean fruto de una actividad de investigacion explicita
o 1mpl1cuamemc consmunva del objeto de su contrato, pcrteneccn
al empresano.

2. El trabajador, autor de la invencién, no tendra dcrccho a
una remuneracion suplementaria por su realizacién, excepto si su
aporiacion personal a la invencién y la importancia de la misma
para la empresa exceden de mancra evidente del contenido
explicito o implicito de su contrato o relacion de trabajo.

Articulo 16

Las invenciones en cuya realizacién no concurran las circuns-
tancias previstas en el articulo 15, punto 1, pertenecen al trabaja-
dor, autor de las mismas.

Articulo 17

1. No obstante lo dispuesto e¢n e! articulo 16, cuando el
traba)ador realizase una invencidn en relacién con su actividad

profesional en la empresa v en su obtencidn hubieran influido
predominantemente conocimientos adquirides dentro de la
empresa o la utilizacion de medios provorcionados por ésta, el
empresario tendrad derecho a asumir la titularidad de la invencién
o a reservarse un derecho de utilizacion de la misma.

2. Cuando ¢l empresario asuma la titularidad de una inven-
cién o se reserve un derecho de utilizacidon de la misma, el
trabajador tendrd derecho a una compensacion econdmica justa.
fijada en atencion a la importancia industrial y comercial del
invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimien-
tos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del
trabajador

Articulo 18 -

1. El trabzjador que realice alguna de las invenciones a que se
refieren los articulos 15y 17, debera informar de ello al empresario,
mediante comunicacion escrita. con los datos e informes necesarios
para que aqué! pueda ejercitar los derechos que le corresgonden en
el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligacion llevarz
consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador
en este Tiwlo.

2. Tanto el empresario como el trabajador deberdn prestar su
colaboracién en la medida necesaria para la efecuvidad de los
derechos reconocidos en el presente Titlo, absteniéndose de

" cualquier actuacidn que pueda redundar en detnimento de tales

derechos.
Articulo 19

1. Las invenciones para las que se presente una solicitud de
patente o de otro titulo de protectién exclusiva dentro del afo
siguiente a la extincion de la .relacidn de trabajos o de servicios
podran ser reclamadas por el emprcsano. :

2. Sera. nula toda renuncia anticipada del trabajador a los
derechos que la Ley le otorga en este Titulo.

Articulo 20

1. Las normas del prescmc Titulo serdn aplicables a los
funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades
Auténomas, Provincias, Municipios y demas Entes Publicos, sin
perjuicio de lo previsto en los pdrrafos siguientes. -

2. Torresponde a la Universidad la titularidad de las invencio-
nes realizadas por el profesor como consecuencia.de su funcion de
investigacién en la Universidad y que, pertenezean al 4mbito de sus
funciones docente ¢ investigadora, sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 11 de la Ley Organica de Retorma Universitaria.

3. Toda invencidén, a la que se refiere el punto 2, debe ser
notificada inmediatamente a la Universidad por el profesor au'or
de la misma.

4, El profesor tendri, en todo caso, derecho a participar en los
beneficios que obtenga la Umve'sxdad de la explotacién o de Ia
cesion de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el
punto 2. Corresponderd a los Estatutos de la Universidad determi-
nar las modalidades y cuantia de esta participacion.

3. La Universidad podra ceder la titularidad de las invencio-
nes mencionadas en el punto 2 al profesor, autor de las mismas.
pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva.
intransferible y gratuita de explotacidn.

6. Cuando el profesor obtenga beneficios de la explotacidon de
una invencién mencionada en el punto 5, la Universidad tendra
derecho a una participacion en los mismos determinada por los
Estatutos de la Universidad.

7. Cuando el profesor realice una invencién como consecuen-
cia de un contrato con un Ente privado o pdblicu, ef contratc
deberd especificar a cual de las partes contratantes corresponderd la
titularidad de la misma.

8. El régimen establecido en los parrafos 2 a 7 de este articulc
pedrd aplicarse a las invenciones del personal investgadoer de Entes
pablicos de investigacidn.

9. Las mcdalidades y cuantia de la participacién del persona:
investigador de Entes publicos de investigaci()n en los beneficios
que se obtengan de la explotacion o cesion de sus derechos sobre
las invenciones mencionadas en el punto 8 de este articulo, serar.
establecidas por el Gobierno, atendiendo a las caracteristicas
concretas de cada Ente de investigacion.

TITULO V
Concesion de la patente
“CAPITULO I
PRESENTACION Y REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PATENTE
Articulo 21

l. Parala obtencidn de una patente serd preciso presentar una
solicitud, que debera contener:
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a) Una instancia dirigida al Director del Registro de la
Propiedad Industnal.

b) Una descripcidn del invento.para el que se solicita la
patente.

¢) Una o vanas reivindicaciones.

d) Los dibujos a los que se refieran la descripcion o las
reivindicaciones, y ]

e) Un resumen de la invencion.

2. En el caso de que se solicite una adicion, habra de
declararse asi expresamente en ia instancia, indicando el numero de
la patente o de la solicitud a la que la adicién deba referirse.

3. La presentacion de la solicitud dara lugar al pago de las
tasas establecidagaa la presente Ley.

4. Tuine la solicitud como los restantes documentos que
hayan de presentarse ante el Registro de la Propiedad Industnal
deberan estzr radactados en castellano y haoran de cumplir con ios
requisitos que se estzblezcan reglamentanamenie.

5. En las Comunidades Autdnomas, los documentos indica-
dos en el apartado cuarto podrin presentarse en las oficinas de la
Administracion Autonomica, cuzndo tengan reconocida la compe-
tencia correspoudiente. Tales documentos. podran redactarse en el
idioma oficial de la Comunidad Autdnema, debiendo ir acompana-
dos de la correspondiente traduccion en casiellano, que se
considerara auténtica en caso de duda entre ambas.

Amculo 22

1. La fecha de presentacidon .de la solicitud serd la del
momento en que el solicitante entregue a las Oficinas espaiolas
autorizadas para la recepcion de solicitudes de patente los siguien-
tes documentos redactados en la forma exigida en el articulo 21:

a) Una declaracion por la que se solicite una patente,

b) La identificacion del solicitante, y

¢) Una descripeion y una o vanas retvindicaciones, aunque no
cumplan con los requisitos formales establecidos en la presente
Ley.

2. Sidurante el procedimiento de concesidn se modifica total
o parcialmente cl objeto de la solicitud de patente, se considerari
como fecha de presentacion la de introduccidn de la modificacion
respecto a la parte afectada por ésta.

Articulo 23

La solicitud de patente debera designar al inventor. En el caso
de que el solicitante no sea el inventor o no sea el dnico inventor,
la designacidn debera ir acompanada de una declaracion en ia que
'se exprese como ha adquindo el solicitante el derecho a 1a patente.

Articulo 24~

1. La solicitud de patente no podrd comprender mas que una
sola invencidn o un grupo de 1nvcnc*.ones relacionadas entre si de
tal manera que integren un Unico conceplo inventivo general.

2. Las sqjicitudes que no cumplan con lo dispuesto en el
apartado antenor habrian de sar divididas de acuerdo con lo que se
disponga reglamentariamente.

3. Las solicitudes divisioparias tendrdn la misma fecha de
presentacién de la solicitud inicial de la que que procedan, en-la
medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella
solicitud.

Articulo 25

1. La.invencion debe ser descrita en la solicitud de patente de
manera suficientemente ciara y completa para que un experto sobre
la matena pucca cjecutarla

2. Cuando la invencidn se refiera a un procedimiento micro-
biolégico en el que el microorzanismo no sea accesibie al puablico,
solo se considerard que la descripcion cumple con lo dispuesto en
el apartado anterior si concurren los siguientes requisitos:

a) Que la descripcion conienga las informaciones de que
disponga el solicitante sobre las caracteristicas del mxcroorganismo,
* b) Que el solicitante hubiere depositado no mas tarde de la
fecha de presentacion de la solicitud un cultivo de microorganis-
mos en una lnstitucion autorizada para ello, conforme a los
Convenios internacionales, sobre esta materia vigentes en Espana,

¢} Que el piblico tenga acceso al cultivo del mlcroorgamsmo
en la institucion anteriormente mencionada, a partir del dia de la
publicaciéon de la solicitud de patente, en las condiciones que se
estabiezcan reglamentariamente.

Articulo 26

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la
proteccion. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la
descripcién.

Articulo 27

1. El resumen de la invencién servira exclusivamente para
una finalidad de informacién técnica. No podra ser tomado en
consiceracién para ningin otro fin. y en particular no podra ser
utilizado ni para la determinaciéon del dmbito de la proteccién
solicitada, ni para delimitar el estado de la técnica a los efectos de
los dispuesto en ¢l articulo 6, aparado 3.

2. El resumen de la invencién podra ser modificado por el
Pegistro de la Propiedad Industrial cuando lo estime necesano para
la mejor infornacidn de los terceros. Esta medificacion se notifica-
ra al solicitante.

Articulo 28

1. Quien hubiere presentado reguiarmente una sclicitud de
patente de tnvzncion. de modelo de uulidad. de cenificado de
utilidad o de certificado de inventor en alzuno de los paises de la
Union para la Proteccién de la P'ropiedad Tndustrial o sus causaha-
bientes gozaran, para !a presentacion de una solicitud de patente en
Espasa para la misma invencion, del derecho de priondad estable-
cido en 2i Convenio de la Unién de Paris para la Proteccion de la
Propicdad Industnal.

2. Tendra el mismo dereche de pnoridad mencionado en el
aparntado antencr guien hubiere presentado una pnmera solicttud
de proteccion en un pais que, sin perienecer a la Union para la
Proteccion de la Propiedad Industnal, reconczca a las solicitudes
presentadas en Espafia un derecho de prioridad con efectos
\cquivalentes a jos previstos en ¢l Convenio de la Unidn.

3. En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se conside-
rara como fecha de presentacion de la solicitud. a los efectos de lo
dispuesto en los articulos 6. apartados 2 y 3; 10, apartado 3; 109 v
145, apantados 1 y 2, la fecha de presentacion de la solicitud
anterior cuya priondad hubiere sido validamente reivindicada.

Articulo 29

1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una
solicitud anterior debera presentar, en la forma y plazos que
reglamentaniamente se establezcan. una declaracién de prioridad y
una copia certificada por la Oficina de¢ arigen de la solicitud
antenor acompanada de su traduccidn al caslcllano. cuando esa
solicitud esté redactada en ouro idioma.

#2. " Para una misma solicitud y, en su caso. para una misma
reivindicacion podrin reivindicarse prioridades multiples, aunque
tengan su origen en Estados diversos. Si se reivindican prioridades
maultples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha
de prioridad se contarin desde la fecha de prioridad mas antigua.

3. Cuando se reivindiquen una o varias prioridades, el dere-
cho de prioridad sélo amparara a los elementos de la solicitud que
estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya pnondad
hublcrc sido reivindicadar

. Aun cuando dctcrmmados elemenlos de la invencidn para
los que se reivindique la prioridad no figuren entre la reivindicacio-
nes formuladas en la solicitud anterior, podra otorgarse la prioridad
para los mismos si el conjunto de los documentos de aquella
soliciiud anterior revela de manera suficientements clara y precisa
tales elementos.

CAPITULO I1

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESION

Articulo 30

Dentro de los ocho dias siguienies a [a recepcién en sus oficinas.
el Registro de la Propiedad Industrial rechazara de plano, haciendo
la con'espondxeme notificacion al interesado, las solicitudes que no
reanan Jos requisitos necesanos para votener una fecha de presen-
tacidon conforme al articulo 22. apartado 1. o respecto de las cuales
no hubiera sido abonada la tasa correspondiente.

Articuio 31

l. Admitida a tramite la sohcnud el Registro de la Propiedad
Industrial examinara si retne los requisitos formales establecidos
en el capitulo anterior, tal como hubieren sido desarrollados
reglamentariamente. No sera obj=to de examen la suficiencia de la
descripecion,

2. El Regxstro de la Propiedad Industrial examinara -igual-
mente si el objeto de la solicitud reune los requisitos de patentabili-
dad establecidos en el titulo segundo de [a presente Ley, salvo los
de novedad y actividad inventiva. Esto no obstante, el Renger de
la Propiedad Industrial denegara, previa audiencia del interesado,
la concesion de la patente mediante resolucion debidamente
motivada cuando resulte que la invencion objeto de ia solicitud
carezca de novedad de manera manifiesia y notoria.

3. Si como resultado del examen apareciera que la solicitud
presenta defectos de forma o que su objeto no es patentabie, se
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declarara la suspension del expediente y se otorgara al solicitante el
plazo reglamentariamente establecido para que subsane, en su €aso,
los defectos que hubieren sido seialados y para que formule las
alegaciones pertinentes. A los efectos mencionados, el solicitante
podra moditicar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

4. El Registro de la- Propiedad Industrial denegara total o
parcialmente la solicitud si esuma gue su objeto no es patentable
0 que subsisten en etla defectos que no huoteren sido debidamente
subsanados. : '

5. Cuando del examen del Registro de la Propiedad Industrial
no resulten defectos que impidan la concesién de la patente o
cuando tales defectos hubieren sido debidamente subsanados, el
Regisiro de la Propiedad Industrial hara saber al solicitante que,
para que el procedimiento de concesidon continle, debera pedir la
realizacion del informe sobre el estado de la técnica. centro de los
plazos establecidos en la presente Ley, si no lo hubiere hecho ya
anteriormente.

Articulo 32

1. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presenta-
cion de la solicitud o desde la fecha de priondad que se hubizra
reivindicado, una vez superado el examen de oficio y necha por el

_solicitante la peticion del informe sobre el estado de la técnica a que
se refiere el articulo 33, el Registro procederd a poner a disposicion
del publico la solicitud de patente, haciendo la correspondiente
"publicacion en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» de los

elementos de la misma que se determainen reglamentariamente.
-2, Al mismo tiempo’se publicara un folleto de la solicitud de
patente que contendrd la descripcién, las reivindicaciones y, cn su
caso, los -dibujos y los demas elementos que se determinen
reglamentariamente. ' )

~ 3, A peticidon del solicitante podra publicarse la solicitud de

patente, en los términos establecidos en el presente articulo, aun
cuando no hubiera transcurrido el plazo de dieciocho meses
mencionado en el apartado 1. :

Articulo 33

1. Dentro de los quince meses siguientes a la fecha de
presentacion, el solicitante debera pedir al Registro la realizacién
del informe sobre el estado de la técnica, -abonando la tasa
establecida al efecto. En el caso de que una prioridad hubiere sido.
reivindicada, los quince meses 'se computardn desde la fecha de
prioridad. . -

2. Cuando ¢l plazo establecido en el apartado anterior hubiere
transcurrido ya en.e¢l momento de efectuarse la notificacién
prevista en el articulo 31, apartado 5, el solicitante podrad pedir la
realizacion del informe sobre el estado de la técnica dentro del mes
siguiente a dicha notificacién.

3. Si el solicitante no.cumple 18 dispuesto en el presente
articulo, se reputard.que su solicitud ha sido retirada. =

4. No podrd solicitarse la realizacién del informe sobre el

-estado de la técnica con referencia a una adicién si previa o
simultineamente no se pide para la patente principal y, en su caso,
para las anteriores adiciones.

Articulo 34

1. Una vez superado el examen de la solicitud previsto en ci
articulo 31, y recibida la peticion del solicitante para que se realice
el informe sobre ¢! estado de la técnica, el Registro procederd a la
claboracion de dicho informe con referencia al objeto de la
solicitud de patente, dentro del plazo que reglamentariamente se
establezca.

2. No podrd iniciarse la elaboracién del informe hasta que
quede definitivamente fijada, dentro del procedimiento de conce-
sion, 1a fecha de presentacién de la solicitud.

3. El informe sobre el estado de la técnica mencicnara los
elementos del estado de la técnica que puedan ser tomados en
consideracidén para apreciar la novedad y la actividad inventiva de
la invencidén objeto de la solicitud.

Sc claborara sobre la base de las reivindicaciones de la solicitud
teniendo en cuenta la descripeién v, en su caso, los dibujos que
ubieren sido presentados. -

4, Para la realizacién del informe, el Registro, ademis de
efectuar la basqueda con la documentacién de que disponga, podra
utilizar los servicios de los organismos nacionales e internacionales
cuya colaboracién hubiera sido previamente aprobada con cardcter
general por medio de Real Decreto. :

5. Una vez claborado el informe sobre el estado de la técnica,
el Registro dara traslado del mismo al solicitante de la patente y
publicard un -folleto con dicho informe, haciendo el correspon-
diente anuncio en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industmaby.

. Al mismo tiempo que el informe sobre el estado de la
técnica, debera publicarse 1a solicitud de patente si ésta no hubiera
sido todavia publicada.

Articulo 35

. Cuando la falta de claridad de la descripcidon o deo las
reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a ia elabora-
cién del informe sobre el estado de la técnica, ef Registro denegarc
en la parte correspondiente ia concesiéa de la paten:e.

2. Antes de adopuar la resolucién definitiva dencgatoria de le
concesion de la patente, =l Registro efectuara la oportina notifica
cién al solicitante, dandole el plazo que reglamentariamente sc
establezca para que formule las aiegaciones que estime oportunas

Articulo 36

1. Cualquier persona podra formular observacicnes debida
mente razonadas y documentadas al informe L3bre el estado de !¢
técnica, en la forma y plazo que reglamentariamente s¢ establezcan

Una vez finalizado el plazo otorgado a los tercercs para k
presentacidén de observaciones al informe sobre el estado de Ik
técnica, se dard traslade de los escritos presentados al solicitants
para que en el plazo reglamentariamente estabiecido al efecic
formule las observaciones que estime pertinentes al informe sobre¢
el estado de la técnica, haga los comentancs que crea oportuno:
trente a las observaciones presantadas por los terceros v modifique
si lo estima conveniente, las reivindicaciones.

Articulo 37

I. Con independenica del comenido dal informe sobre e
estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros
una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante
¢l Registro concedera la patente solicitada, anuncidndolo asi en e
«Boletin Oficial de la Propiedad Industriab» y poniendo a disposi-
ci6n del publico los documentos de la patente concedida, junto cor
el informe sotre el estado de 1a técnica y todas las observacione:
y comsentarios referentes a dicho informe. En el caso de que st
hubiteren mod:ficado las reivindicaciones, se pondran a disposicior

‘del puablico las diversas redacciones de las mismas, con expresior

de su fecha respsctiva.
2. La concesidn de la patente se hara sin perjuicio de tercer:

y sin garantia del Estado en cuanto a la validez de la misma y a I

utilidad del objeto sobre el que recae.

- 3. El anuncio de la concesion, que habri de publicarseen e

«Boletin Oficial. de la Propiedad [ndustrial», deberi incluir la

menciones siguientes:

"1.° Fl nimero de la patente concedida.

2.° Lla clase o clasks en que se haya incluidd la patente.

3.°. El enunciado conciso del invento ‘objeto de la patent:
concedida, .

4.° El nombre y apellidos, o la denominacidon sccial,~y I.
nacionalidad del solicitante, asi camo su domicilio.

5.9 El resumen de la invencién. .

6.° La referencia al «Boletin» en que se hubiers hecho public:
la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introduci
das en sus reivindicaciones.

7.° La fecha de la concesién.

8.° La posibilidad de censultar los documentos de la patent

- concedida, asi como el informe scbre el estado de la técnic

referente a ella y las observaciones y comentarios fermulados.
dicho informe. -

Articulo 38

1. Se editard para su venta al piblico un folleto de cad.
patente concedida.

2. El folleto, ademis de las menciones incluidas en el articul
37, apartado 3, contendrd el texto integro de la descripcidn, con la
reivindicaciones y los dibujos, asi como el texto integro del inform
sobre el estado de la técnica. Mencionard también el «Boleti:
Oficial de la Propiedad Industrial» en que se hubiere anunciado |
concesion.

CAPITULO III

PROCERQIMIENTO DE CONCESION CON EXAMEN PREVIO

" Articulo 39

1. En los casos en que resulte aplicable, segln lo dispuesto e
la disposicion transitona quinta, el procedimiento de concesid
serd ¢l mismo que se establece con caracter general en et capitul
anterior de la presente Ley hasta que tenga lugar la publicacion de
informe sobre el estado de la técnica prevista en el aniculo 34,

2. Una vez publicado el informe sobre el estado de la técnicz
tualquier interesado podra oponerse a la concesion de la patente
alegando la falta de cualquiera de Jos requisitos exigidos para es

“concesidn, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva

la insuficiencia de la descripcion,
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3. No podri alegarse. sin embargo, que el peticionario carece
de derecho para solicitar la patente, lo cual debera hacerse valer
ante los Tribunales ordinarios.

4. El escrito de oposicion habra de ir acompanado de los
correspondientes documentos probatonos.

5. Dentro de los seis meses siguientes a la publicacion del
informe sobre el estado de la técnica. el solicitante debera pedir al
Registro que proceda a examirnzar la suficiencia de la descripcion, la
novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicttud de
patenie. La peticion de examen devengard la tasa correspondiente.

6. Conciuido el examen, el Registro notificara al solicitante el
resultado y le dara iraslado de las oposiciones presentadas.

7. Cuando no se hubieren presentado oposiciones y del
examen realizado no resulte la falta de ningun requisito que lo
impida. el Registro concedera la patente solicitada.

8. En los casos en que no sea aphcable lo cstablecido en el
apanado anterior, el solicttante podra subsanar los defectos forma-

les imputados a la solicitud. modificar las retvindicaziones, si asi lo”

estima oportuno, y contestar formuiando las alegaciones que estime
pertinenles. )

9. Cuando el sdlicitante no realice ningin acto para obviar las
objeciones formuladas por el Registro o por los terceros. la patente
debera ser dencgada tota] o pArualmenlc En los demds casos. el
Registro, mediunte resolucion motivaca, decidira sobre la conce-
sion total o parcial, una vez recibida la contestacion del solicitante,

10. Cuando la resolucién declare que falia alguno de los
requisitos de forma o que la invencion no es patentable, el Registro
otargara al solicitante un nuevo plazo para que subsane el defecto
o formule las alegaciones que estime pertinentes y resolvera con
caracter definitivo sobre la concesién de la patente.

. 11. Reglamentariamente se estableceran los plazos correspon-
dientes al procedimiento establecido en el presenie articulo.

Articulo 40

1. La concesion de la patente que hubiere sido tramitada-por
el procedimierto con examen previo se hard sin perjuicio de tercero
y sin garantia del.Estado en cuanto a la validez de la misma yala
utilidad -del objeto sobre el que recae.

2. En el anuncio de la concesion, que debera pubhcarse en el
«Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» deberan incluirse las
menciones siguientes:

1.° El nimero de la patente concedida.’

2.° La clase o clases en que se haya incluido la patente.

3.° El enunciado conciso del invento objeto de la patente
concedida.

4° El nombre y apellidos, o la denominacién social.. v la
nacionalidad del solicitante, asi como su domicilio.

5.° El resumen de la invencion. .

6.° Lareferencia al boletin o boletines en que se hubiere hecho

publica la solictitud de patentes y, en su caso, las modificaciones’

introducidas en ella.

7.° La fecha de la concesion,

8.° La posibilidad de consultar los documentos de la patente
concedida, -asi’ como el informe sobre el estado de la técnica
referente a ella, el documento "en el que conste el resuitado del
examen de olicio realizado por el Registro sobre la novedad. la
actividad inventiva y la suficiencia de la descripcion y los escritos
de oposicidn presentados.

9.° La mencion, que deberi incluirse de forma dcstacada de
que la patente ha sido concedida después de haberse realizado un
examen previo de novedad v actividad inventiva de la invencidon
que constituye su objeto.

3. Para cada patente concedida se imprimird un folleto para su
venta al publico que. adernds de las menciones incluidas en el
apartado anterior, contendra el texto integro de la descripcidn con
las reivindicaciones vy los dibujos. asi como’ el texto integro del
informe sobre el estado de la técnica. Mencionard también indivi-
dualmente los escritos de oposicion presentados v el «Boletin
Cficiai de la Propiedad Industrial» en que se hubiere anunciado la
concesion.

CAFPITULO IV

DisPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO
Y LA INFORMACION DE LOS TERCEROS

Articulo 41

1. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores
manifiestos, el solicitante solo podrd madificar las reivindicaciones
de su solicitud en aquellos tramites del procedimiento de concesion
en que asi se permita expresamente por la presente Ley.

2. El solicitante podrda modificar las reivindicaciones con-
forme a lo dispuesto en el ‘apartado anterior, sin necesidad de
coniar con ¢l consentimiento de quienes tengan derechos inscritos
sobre su solicitud en el Registro de patentes.

3. La modificacién de las reivindicaciones no podrd suponer
una ampliacion del contenido de la solicitud.

Articulo 42

. El solicitante podrd pedir en cualquier momento que se
transforme su solicitud de patente en una solicitud para la
proteccion del objeto de aquélla bajo oira modalidad de la
propiedad industnal hasta que termine el plazo que se le otorga
para presentar observaciones al informe sobre el estado de la
iécnica 0, cuando e! procedimiento sea con examen previo. hasta
que termine el plazo para contestar a las oposiciones v a las
objeciones que resulien delexamen previo realizado” por el Re-
gisiro.

2. El Registro. como consscuencia del examen que debe
realizar en virtud de lo dispuesto en el articulo 31, podra proponer
al solicitante el cambio de modalicad de la solicitud. El solicitante
podrd aceptar o rechazar la propuesta. eniendiéndose que la
rechaza st no pide expresamente el cambio de modalidad. Si la
propucsta es rechazada continuara la tramitacion del expediente en

la modalidad solicitada.

3. Enel caso de que pida el cambio de modalidad. el Registro
acordara el cambio, y nouficara a} interesado los documentos qué
ha de presentar dentro del plazo reglamentariamente establecido.
para la nueva tramitaciéon a que ha de somelterse la solicitud. La
falta de presentacién oportuna de la nueva documentacion produ-
cird la anulacion del expediente.

4. Cuando la resolucion acordando el cambio de modalidad se
produzca. después de la publicacion de la solicitud de }a patente,
debera publicarse en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrialy».

Articulo 43

I. La solicitud de.patente podra ser retirada por el solicitante
en cualquier momento antes de que la patente sea concedida.

2. Cuando figuren inscritos en el Registro de patentes dere-
chos de terceros sobre la solicitud, ésta sélo podra ser retirada con
él consentxmxemo de los titulares de tales derechos.

Articulo 44

1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente todavia
no puBlicadas solo podran ser consultados con el consentimiento
del solicitante. -

2. Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha
pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de su
solicitud, podra consultar el expediente antes de la publicacién de
aguélla y sin el consentimiento del solicitante. -

3. Cuando se publique una solicitud divisionaria, una nueva
solicitud de patente presentada en virtud de lo dispuesto en el
articulo 11, apartado 1, o la solicitud derivada de un cambio de
modalidad de la proteccion al amparo de lo esiablecido en el
articulo 42, cualquier persona podra consultar el expediente de la
solicitud inicial antes de su publicacion y sin el coasentimiento del
solicitante.

4. Después de la publicacion de la solicitud de patenté podra
ser consultado, previa la correspondiente peticidon y con sujecion a
las limitaciones reglamentariamente establecidas. ¢l expediente de
la solicitud y de la patente a la que, en su caso. hubiere dado lugar.

Articulo 45

I. Los expedientes correspondientes a solicitudes que hubie-
ren sido denegadas o retiradas antes de su publicacién no seran
accesibles al publico. -

2. En el caso de que se vuelva a presentar una de las
solicitudes, mencionadas en el apaniado anteror. se considerara
como una solicitud nueva y no podra beneficiarse de la fecha de
presentacion de la solicitud anterior.

Articulo 46

I.  Cualquiera que pretenda hacer valer frente a un tercero
derechos derivados de una solicitud de patente o de una patente ya
concedida debera darle a conocer el nimero de la misma.

2. Quienincluya en un pr(‘ ucto, en sus etiquetas o embalajes,
o en cualquier clase de anuncio o impreso, cualesquiera menciones
tendentes a producir la impresion de que existe la proteccion de
una solicitud de patente o de una patente ya concedida debera
hacer constar el nimero de Jas mismas. sin perjuicio de-lo
establecido en el articulo 44,2, :
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v c) Ala preparacion de medicamentos realizada en las
CAPITULO cias extempordneamente y por unidad en ejecucion de una receta
RECURSOS médica ni a los actos relativos a los medicamentos asi preparados.

Anticulo 47

|. Cualquier interesado, de acuerdo con lo dispuesto en ia ley
reguladora de ia Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, eslard
legiumado para inlerponer recurso contencicso-administrativo
contra la concesion de la patente sin que sea necesaro que haya
presentado observaciones al informe sobre el estado de la técnica,
ni que haya presentado oposicién dentro del procedimiento de
concesién con examen previo.

2. Elrecurso contencioso-administrativo solo podra referirse a
la omision de trdmites esenciales del procedimiento o a aquellas
cuestiones que puedan ser resucltas por la Adminisiracién durante
el procedlmemo de concesidn, con excepcidon a la relativa a la
unidad de invencidn.

3. En ningun caso podra recurrirse contra la concesién de una
patente alegando la falta de novedad o de actividad inventiva del
objete de la solicitud cuando ésta haya sido tramitada por el
procedimiento de concesion que se realiza sin examen previo.

Articulo 48

La sentencia que estime el recurso, fundada en que la concesion
de la patente tuvo lugar con mcumphmlcmo de alguno de los
requisitos de forma objeto de examen por el Regisiro de la
Propiedad Industrial, excepto el requisito de unidad de invencién
o con omisidn de trdmites esenciales del procedimiento, declarara
la nulidad-de las actuaciones administrativas afectadas y retrotraera
el expediente al momento en que se hubieran producido los
defectos en que dicha sentencia se funde.

TITULO VI )
Efectos de la patente y de.la solicitud de la patente

Articulo 49

La patente tiene una. duracion de veinte afios 1mprorrogablcs
contados a partir de la fecha de presentacion de la solxcnud y
produce sus efectos desde el dia en que se publica la mencién de
que ha sido concedida.

Articulo 50

La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier
tercero que no cuente con su consentimienta: -

a) la fabricacién, el ofrecimiento, la_introduccion en el
comercio o la unhzamon de un producto objeto de la patente o la
importacién ¢ posesion del mismo para alguno de los fines
mencionados.

b) La utilizacién de un procedimiento objeto de la patente o
el ofrecimiento de dicha utilizacién, cuando el tercero sabe o las
circunstancias hacen evidente que la utilizacion del procedimiento
esta prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

- ¢) El ofrecimiento, la introducciéon en el comercio o la
utilizacién del producto directamente obtemdo por el procedi-
miento objeto de la patente o la importacién o posesion de dicho
producto para alguno de los fines mencionados.

Articulo 51

1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a
impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u
ofrezca entregar medios para la puesta en practica de la invencion
patentada relativos a un elemento eseacial de la misma a personas
no habilitadas’ para explotarla, cuando el tercero sabe o las
circunstancias hacen evidente que trales medios son aptos para la
puesta en practica de la invencion y estdn destinados a ella. -

2. Lo dispuesto en e] aparado anterior no ¢s aplicable cuando
los medios a que el mismo se refiere sean productes que se
encuentren cormentemente en el comercio, a no ser que el tercero
‘incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos
prohibidos en el articulo anterior.

3, No tienen la consideracién de personas habilitadas para
explotar la invencién patentada, en el sentido del apartado I,
quienes realicen los actos previstos en las letras a) a c) del amculo
siguiente.

Articulo 52
Los derechos conferidos por [a patente no se extienden:

" a) A los actos realizados en un ambito privado y con fines no
comerciales.

b) A los actos realizados con fines experimentales que se
refieran al objeto de la invencidn patentada.

d) Al empleo del objeto de la invencidn patentada a bordo de
buques de paises de la Unién de Paris para la proteccién de la
propiedad industnal, en el cuerpo del buque, en las mdquiras, €n
los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando
esos buques penetren temporal ¢ accidentalmente en las aguas
espanolas, siempre que el objeto de la invencidén sea utilizado
exclusivamente para las necesidades del buque.

e) Al empleo del objeto de la invencion patentada en la
construccidon o en el funcionamiento de medios de locomocion,
aérea o terrestre, que pertenezcan a paises miembros de la Union
de Paris para la proteccion de la propiedad industrial o de los

. accesorios de los mismaos, cuando esos medios de locomocion

penetren temperal o accidentaimente en el ternitorio, espanol.

A los actos previstos por el anticulo 27 del Converio de 7
de diciembre de 1944, relativo a la aviacidn civil internacional.
cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual s2an
aplicabies las disposiciones del mencionado articulo.

Articulo 53

Los derechos conferidos por 1a patente .no se extienden a los
actos realizados en Espana con relacidén a un producto protegxdc
por ella después de que ese producto haya sido puesto en ei
comercic en Espafia por el titular de la patente o con su consenti-
miento expreso.

Articulo 54

1. El titular de una patente no tiene dérecho a impedir que
quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de.prioridad d¢
la patente hubiesen venido explotando en el pais lo que resulte
constiteir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativo:
serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan. o inicien st
explotacion en la misma forma en que la venian realizando hast:
entonces 0 para la que habian hecho los preparativos y en k
medida adecuada para atender a las necesidades razonables de st
empresa. Este derecho de explotacion sélo es transmisible junta
menie con las empresas.

2. Los derechos conteridos por la patente no se extienden a lo
actos relativos a un producto amparado por ella después de que es:
producto” haya sido puesto en el comercio por la persona qu
disfruta ‘del derecho de explotacion establecxdo en el apartadc
anterior. t

Articulo 55

El titular de .u'na patente no podrd invocarla para defenders
frente a las acciones dirigidas contra él por violacién de otra
patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suy:

Articulo 56

El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda se
explotado sin utilizar la invencion protegida por una paten!
anterior perteneciente a distinto titular no serd obstaculo para |
validez de aquélla. En este caso ni el titular de la patente anteric
podra explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta si
consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posteric
podra explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia ¢
las patente anterior, a no sér que cuente con et consentimiento d-
_titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria.

Articulo 57

La explotacion det objeto de una patente no podra llevarse
cabo en forma contraria a la Ley, la moral, el orden publico o
salud piblica, y estard supeditada, en todo caso, a las prohibicionc
o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que -
establezcan por las disposiciones legales.

Articulo 58

l. Cuando se conceda una patente para una invencion cus
objeto se encuentra en rchmcn de monopolic lezal, el monopolis
solo podra utilizar la invencién con ¢l consentimiento del titular
‘la patente, pero estard obligado a aplicar en su industria, obt
niendo el correspondiente derecho de explotacion, aquellas inve
ciones que supongan un progreso técnico notable para la mism.

2. El monopolista tendra derecho a pedir que se le autorice
explotacion de la mvencién patentada, pudiendo exigir el titular -
la patente, en caso de ¢jercicio de ese derscho, que el monopolis
adquiera la patente. El precio que habri de pagar el monopolis
por el derecho a explotar la invencién patentada o por la adqui:
cion de la patente sera fijado por acuerdo entre las partes o, en
defecto, por resolucién judicial.

3. Sin perjuicio de la aplicacién de lo dispuesto en |
apartados anteriores, cuando el monopolio fuera establecido ¢
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posterioridad a la concesion de la patente, ¢l iitular de la misma
tendra ademas dcorecho a exigir que ¢l mornopolista adquiera la
empresa o las instzlaciones con las que hubiera venido explotando
la invencién patentaca, abonando un precio que se ﬁ,are. por
acuerdo entre las partes o, en su defecto, por resolucién judicizl.
4. Las patentes cuyo objeto no sea explctado por impedirio la
existencia de un monopolio legal no cevengardn anualidades.

Articulo §9

"1. A panir de la fecha de su publicacion, la solicitud de
patente conflere a su utular una proteccidn provisional consistente
en el derecho a exigir una indemnizac: on, razonable v adecuada a
las circunstancias, de cuaiquisr tercero que. entre aque)la fechay la
fecha de publicacién de la mencién de que la patente ha sido
concedida, nubiera llevado a cabo una utilizacién de la invencion
que después de ese periodo csiaria prohibida en virtud de la
patente.

Esa misma proteccion provisional serd aplicable.aun antes
de la publicacvion de la solicitud frente a la persona 2 quien se
hubiera notificado la presentacién y ¢i contenidy de ésta.

3. Cuandoel objexo de 1a solicitud de patente esté constituido
por un procedimienio relativo a un microorganismo. la proteccién
provisional comenzurd solamente desde que el microorganismo
hava sido hecho accesible al publico.

4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca
los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubicra
sido o se ccnsidere retirada, o cuando hubiere sido rechazada en
virtud de una resolucion firme.

Articulo 60

1. Laextensién de la proteccidn conferida por la patente o por
la solicitud de patente se determina por el comcmdo de las
reivindicaciones. La descripcidn y los dibujos sirven, sin embargo,
para la interpretacion de las reivindicaciones.

2. Para el periodo anterior a la concesion de la patente, la
extensidn de la proteccidn se determina por las reivindicaciones de
la solicitud, tal como ésta hubiera sido hecha publicos. Esto no
obstante, la patente, tal como hubiere sido concedida, determinara
con caracter retroactivo la- proteccidn mencionada, siempre que
ésta no hubiere resultado ampliada.

Articulo 61

1. Cuando se intrcduzca en EsFana un producto con relacion
al cual exista una patente de procedimienta para la fabricacidn de
dicho producto, el titular de la patente tendrd con respecto al
producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le
concede en relacién con los productos fabricados en Espada,

2. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la
fabricacion de productos o sustancias nuevos, s¢ presume, salvo
prueba en contrario, Que todo producto o sustancia de las mismas
caracteristicas ha sido obtenido por. el procedimiento patentado.

3. En la prictica de las diligencias para la prucba en contrario
prevista en el apartado anterior se tomardn ea consideracion los
legitimos intereses del demandado para la protaccidon de sus
secretos de fabricacién o de negecios.

_TITULO VII

Accionés por violacion del derecho de patente

Articulo 62

E! titular de una patente podré ejercitar ante los 6rganos de la
Jurisdiccién ordinana, las acciones que correspondan, cualquiera
que sez su clase v naturaleza. contra quienes lestonen-su derecho y
exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

Articulo 63

El titular cuvo derecho de patenie sea lesmnado podra, en
especial, solicitar:

a) La cesacion de los actos que violen su derecho.

b) La indemnizacion de los danos y perjuicios sufridos.

c) El embargo de los objetos producidos o importados con
violaciéon de su derecho y de los medios exciusivamente destinados
a tal produccion o a la realizacion del procedimiento patentado.

d) La atribucidon en propiedad de los objetos o medios
embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior
cuando sea posible, en cuyo caso se imputard el valor de los bienes
atectados al importe de la indemnizacion de dafios y perjuicios, Si
el valor mencionado excediera del importe de la indemnizacién
concedida, el titular de la patente debera compensar a la otra parte
por el exceso,

¢) La adopcidén de las medidas necesarias para evitar que
prosiga la violacion de Ja patente y, en particular, la transformacion

de los objetos o medios embargados en viriud de los dispussto en
el aparizco ¢), o su destruccion cuande ello fuera indispensable
para impedir la violacion de la patente.

fy La publicacion de ia sentencia condenatoria del infractor de
la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificacio-
nes a las personas interesadas. Esta medida solo serd aplicable
cuando la sentencia asi lo aprecie expresamente.

Articulo 64

. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabri-
gue, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimientg
patentado, estara obligado en todo caso a responder de los daRos
y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualqmcr otro acto de explota-
cion del cbjeto protegido par la patente sélo estaran obligados a
indemnizar los dancs ¥ cerjuicios causados si hubieran sido
advertidos por el ttular de la patente acerca de la existencia de ésta.
convenientemente 1d¢nuﬁcau‘1 y. de su.viclacida. con el requer-
miento de que cesen en i misma. o en su actvacion hubiera
mediado culpa o negligencia.

Articuto 43

A fin de fijor la cuantia- dz los dafos vy perjuicios sufridos por
la explotacidn no autonizada del invento, el utular de la patente
podra exigir la exhibicidn de los documentos de! respensable que
puedan servir para aquelia finalidad.

Artieulo 66

1. Laindemnizacion de ‘daiios y perjuicios debida al titular de
la patente comprendera no solo el valor de la pérdida que haya
sufrido, sino también el de ia ganancia que haya dejado de obtencr
el titular a causa de la violacion de su derecho.

2. La ganancia dejada de obtener se fijard, a cleccién del
pcrjudxcadc conforme a alguno de los criterios stguientes:

a) Por los beneficios que el titular habra obtcmdo prevmble-
mente de la explotacxon de la invencidon patentada si no hubiera
existido la competencia del infractor.

b) Por los beneficios que este altimo hava obtenido de la
explotacidon del invento patentado.

¢) Porel precio que el infractor hubiera debido pagar al titular
de la’ patents por la concesidon de una licencia que le hubiera
permitido llevar a cabo su explotacidon conforme a derecho.

Para su fijacidn se tendrin en cuenta especialmegte, entre otros-
factores, la importancia econdémica del invento patcmado la
duracion de la patente en el momento en que comenzd la violacidn
y ef nimero y clase de licencias concedidas en ese momento. :

3. Cuando el Juez estime que el -titular.no cumple con la
obligacion de explotar la patente establecida en el 2riiculo 83 de-la
presente Ley, la ganancia dejada de obtener se fijara de acuerdo con
lo establecido en la letra ¢) del apartado antenor.

Articulo 67

1., Cuando el pcx]udxcado escoja, para fijar la ganancia dejada
de obtener, uno de ios criterios enunciados en las letras a) o b) del
apartado 2 del articulo anterior, podrin incluirse en el célculo de
los beneficios en la proporcidn que el Juez estime razonable, los
producidos por ia explotacidn de aquellas cosas de las que el objeto
mnventado constituya parte esencial desde el punto de vista
comercial.

2. Se entiende que el objeto inventado constituye parte
esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la
consideracion del invento incorporado suponga un factor determi-
nante para la demanda de dicho bien.

Articulo 68

El titular de la patente podra exigir también la indemnizacion
del perjuicio que suponga el desprestgio de la invencioén patentada
causado por el infractor mediante una realizacion defectuosa o una
presentacion inadecuada de aquélla al mercado.

Articulo 69

De la indemnizacién debida por quien hubiera producida «
1mponando sin consentimiento del titular de la patente el objetc
inventado, se deduciran las indemnizaciones que éste haya perci-
bido por el mlsmo concepto de quienes explotaron. de cualquier
otra manera el mismo objeto.

Articulo 70

El titular de la patente no podra ejercitar las acciones estableci
das en este titulo frente 2 quienes exploten los objetas que hayar
sido introducidos en el comercio por personas que le haye
indemnizado en forma adecuada los dafios y perjuicios causados
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Articulo 71

1. Las acciones civiles derivadas de la viclacidn del derecho
de patente prescriben a los cinco aiios, contados desde el momento
en que pudieron ejercitarse.

2. Solo podra reclamarse indemnizacién de dafios y perjuicios
por hechos acaecidos durante los cinco anos inmediatamente
anteriores a la fecha en que se ¢jercite la correspondiente accion.

TITULO VIII

La solicitud de patente y la patente como objetos
del Derecho de propiedad

CAPITULO 1

COTITULARIDAD Y EXPROPIACION

Articulo 72

I Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida
pertenezcan pro indiviso a vanas personas, la comunidad resul-
tante se regira por lo acordado entre las partes, en su defecto por
lo dispuesto en este articulo y en Gltimo término por las normas del
Derecho comun sobre la comunidad de bienes.

2. Sin embargo, cada una de los participes por si solo podra:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificandolo a los
demas comuneros que podran ejercitar los derechos, de tanteo y
retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo serd de dos
meses, contados a partir desde el envio de la notificacion, y el del
retracto, de un mes a partir de la mscnpcxou de la cesion en el
chxsu'o de Patentes.

b) Explotar la invencidn previa notificacién a los demas
cotitulares.

¢) Realizar los actos necesarios para la conscrvacxon de la

solicitud o de la patente: .

d)—Ejercitar acciones civiles o criminales comra los terczros
que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la
solicitud o de la patente comunes. .El participe que ejercite tales
acciones queda obligado a notificar a los demas comuneros la
accién emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la accidan.

- 3. La. concesidn de licencia a un tercero para explotar la
invencion debera ser otorgada conjuntamente por Yodos los partici-
pes, a no ser que el Juez, por razones de egquidad dadas las
circunstancias del caso, facuke a alguno de ellos para otorgar la
concesion mcncxonada.

Articulo 73

1. Cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podra
ser expropiada por causa de utilidad publica o de interés social,
mediante la justa indemnizacién. - .

2. la expropiacion podri hacerse con ¢l fin de que la
mvcncxon caiga en el dominio pablico y pueda ser libremente
explotada por cualquiers, sin necesidad de solicitar licencias, o con
el fin de que sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual
adquirird, en este caso, la titularidad de la patente.

3. La utilidad pubhca 0 el interés social scra declarado por la
Ley que ordene la expropiacién, la cual dispondra si la invencion
ha de caer en el dominio publico o si ha de adquirir el Estado la
titularidad de la Jpatente o de la solicitud. El expediente que haya
de instruirse se ajustara en todo, incluida la fijacion del justiprecio,
211__1 procedimiento gcncml esxablcczdo en la Ley de Expropiacién

orzosa.

CAPITULO I

TRANSMISION Y LICENCIAS CONTRACTUALES

Articulo 74

I 'I'anto la solicitud de patente como la patentc soa transmisi-
bles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También
pueden ser dadas en garantia mediante la constitucién de una
hipoteca mobiliaria que se regira por sus disposiciones especificas

cuya constitucion se notiticara al Registro de la Propiedad
ndustrial.

2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se
.realicen entre vivos, deberin constar por cscmo para que sean
validos.

3. A los efectos de su cesidn o gravamen, la solicitud de
patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque pueden
pertenecer en comdn a varias personas.

Articulo 75

I. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden se
objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las tacultades qu
integran el dereche de exclusiva, para todo el territorio nacional
para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o n
exclusivas. .

2. Podrin ser ejercitados los derechos conferidos por |
patente o por la solicitud frente a un licenciatario que viole algun
de los limites de su licencia establecidos en virtud de lo dispuest
en e} apartado antenor.

3. Los titulares de licencias contractuales no podran cederls
a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubier
convenido lo contrano.

4. Salvo pacto en contrario, e titular de una licencia contrac
tual tendrd derecho a realizar todos los acies que integran |
explotacion de la invencidn patentada, en todas sus aplicaciones, ¢
todo el termitorio nacional y durante toda la duracida de la patent:

5. Se entenderd, salvo pacto en contrario, que la licencia no e
exclusiva y que el licenciante podra conceder licencias a otz

" personas y explotar por si misme la invencidn.

6. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otrz
licencias y el licenciante sdlo podrd explotar la invencida sien ¢
contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

Articulo 76 ]

1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud d
patente 6 una patente o conceda una licencia sobre las mismas, est
obligado a poner a disposicion del adquirente o del licenciatario lc
conocimientos 1€cnicos que posea y que resulten necesarios par
poder proceder a una adecuada explotacién de la invencidn.

2. Eladquirente o licenciatario a quien se cormuniquen conac:
mientos secretos estard obligado a adoptar las medidas necesaria
para evitar su divulgaciéa.

Am‘culo 77

" Quisn transmita a titulo oneroso una solicitud de patente
una palcmc ya concedida y otorgue una licencia sobre las misma
responderd, salvo pacto en contrario, si posteriormente s¢ declarar
que carecia de la titularidad o de las facultades necesarias para L.
realizacién del negocio de que se trate. Cuando se retire o s
deniegue la solicitud o se declare la nulidad de la patente se aplicar
en todo caso lo dispuesto en el &rticulo 114, apartado 2,'a no se
que s¢ hubiera pactado una responsabilidad mayor para. el transmi
tente o'el licenciante,

El transmitente o licenciante- rcspondera siempre cuand:
hubiere actuado de mala fe. La mala fe se presume, salvo prueb
en contrario, cuando no hubiere dado a conocer al otro contratante
haciéndolo constar en el contrato con mencién individualizada d.
tales documentos, los informes o resoluciones, espafioles o extran
jeros, de que chsponga o le conste su existencia, referente a |
patentabilidad de {a invencion objeto de 1a solicitud o deda patente

3.. Las acciones a que se refieren los apanados anteriore
prescribirdn a los “seis meses, contados desde la fecha de 1
resolucidn definitiva o de la ‘sentencia firme que les sirva d
fundamento. Serdn de aplicacién a las mismas las normas de
€Codigo Civil- sobre saneamiento por eviceidn.

Articulo 78

1. Quien transmita una solicitud de p'uemc 0 una patente y:
concedida u otorgue una licencia sobre. las mismas, responder
solidariamente con el adquirente o con el licenciatario de la
mdemmzacxones a que hubiere lugar como consecuencia de lo
dafios y perjuicios ocasionados a terceras personas por defecto
inherentes a la invencidn objeto de la solicitud o de la patente

2. El transmitente o licenciante que hubiera debido hace
frente a la responsabilidad mencionada en el apartado anterio
podra reclamar al adquirente o licenciatario las canudades abona
das, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubier
procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y po
razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo 0 en part
la indeminizacidn establecida a favor de los terceros.

Articulo 79,

I. En el Registro de patemcs se inscribiran, en {a forma que s
disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente comc
las patentes ya concedidas,

2." Salvo en el caso previsto en el articulo 13, apartado 1, k
transmision, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto volunta
rios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o :
las patentes ya concedidas, solo surtiran efectos frente a terceros d.
buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro d«
Patentes.

3. No podran invocarse frente a terceros derechos sobr
solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidament:
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inscritos en el Registro. Tampoco podra mencionar en sus produc-
tos una solicitud de patente o0 una patente, qQUien NO tenga INSCrito
un derecho suficiente para hacer esa mencion. Los actos realizados
en violacién de lo dispuesio en este apanado seran sancionados
como actos de competencia desleal. )

4. No se autonizard ningun pago en divisas en cumplimiento
de obligaciones asumidas en contratos que, debiendo inscribirse en
cl Registro de¢ Patentes, no hubieren sido inscritos.

5. El Registro de la Propiedad Industnial calificara la legalidad,
validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el
Registro de Patentes, los cuales deberdn aparecer en documento
publico. Este Registro sera pablico.

Articulo 80

En el caso de que 2l titular de una patente fuera condenado por
violar gravemente las normas de la Ley 110/1963, de 20 de julio.
sobre represion de las practicas restrictivas de la competencia. la

-sentencia condenatoria podra someter la patente con caracler
forzoso al régimen de licencias de pleno derecho. No procederi en
-este >upuusto la reduccion en. €l importe de las tasas anuales que
debe abonar el ttular de la patente.

CAPITULO Il

LICENCIAS DE PLENO DERECHO

Articulo 81

1. Si el titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias
de pleno derecho. declarando por esc.ito al Registro de la Propie-
dad Indusinal que esta dispuesto a autorizar la utilizacion de la
invencidn a cualguier interesado, en calidad de licenciatario, se
reducird a la miiad el importe de las 1asas anuales que devengue la
patente después de recibida la declaracién. Cuando se produzca un
cambio total de la utularidad de la patente como consecuencia del

ejercicio de la accion judicial prevista en el articulo 12, el
‘ofrecimiento se considerari que ha sido retirado al mscnb1rsc al
nuevo titular en el Registro de Patentes.

El Registro ipscribird en el Registro de Patentes y dard 'la
adecuada publicidad a los ofrecimientas dc licencias dc pleno
derecho.

2. El ofrecimiento podri ser retirado en cualquier momcmo
por medio de una notificacién escrita dirigida al Registro de la
Propiedad Industnal,’ siemipre que nadie haya comunicado todavia
al ntular-de la patente su intencién de uulizar la invencién. La

retirada del ofrecimiento sera efectivg a partir del momento de su-

notificacion. El importe de la reduccion de tasas que hubiere tenido
lugar debera abonarse dentro del mes siguiente a la retirada del
ofrecimiento; sera aplicable a este caso lo dispuesto en el articulo
161, apanado 3, computdndose el plaza de seis meses que en €l se
prevé a pamr de la tcrmmacxon del plazo anteriormente mencio-
nado.

3. No podra hacerse el ofrecimiento de licencias cuando figure
inscrita en el Registro de Patentes una licencia exclusiva o cuando
hubiere sido presentada una solicitud de inscripcidén de una hcencxa
de esa clase.

4. En virtud del ofrecimiento de licencias de pleno derecho
cualquier persona estd legitimada para utilizar la invencidén en
calidad de licenciatario no exclusivo, Una licencia obtenida con-

- forme a 16 dispuesto en el presente articulo se cons:d:ra que es una
licencia contractual.

5. Una vez presentado el ofrecimiento de licencias, no podra
admitirse ninguna solicitud de inscripcidn de una licencia exclusiva
en el Regxstro de Patentes, a menos que se renrc 0 se considere
retirado el ofrecimiento.

Articulo 82

1. Cualquiera que desee utilizar la invencidn sobre la base del
ofrecimiento de licencias de pleno derecho debera notificirselo por
triplicado al Registro de la Propiedad [ndustnal, indicando Ia
utilizacion que vaya a hacerse de la invencion. El Registro enviara

- por correo centificado al titular de l1a patente un ejemplar de la
notificacién y el otro se lo remitira al solicitante. Ambos ejemplares
deberan llevar el sello del Registro y la misma fecha de salida.

2. Elsolicitante de la licencia estard legitimado para utilizar1a
invencion en la forma indicada por él una semana después de la
fecha de salida de la notificacién remitida por el Registro.

3. A faha de pacto entre las partes, el Registro de la Propiedad
Industrial, a peticién escrita de cualquiera de ellas y previa
audiencia de las mismas, fijara el importe adecuado de la compen-
sacion que hava de pagar el licenciatario o la modificara si hubieren
acaecido o se hubieren conacido hechos que hagan aparecer como
manifiestamente inadecuado el importe establecido. Solo podri
pedirse que sea modificada la compensacion establecida por el
Registro de la Propiedad Industrial después de transcurrido un afo

desde que aquélla hubicre sido fijada por ultima vez. Para que la
peticion de fijar o modificar la compensacion se considere presen-
tada sera precnso que haya sido abonada la tasa correspondiente.

4. Al término de cada trimestre del afo natural el licenciataric
debera informar al titular de la patente sobre la utilizacién que
hubiere hecho de la invencion y debera abonarle la correspondiente
compensacién. Si no cumpliere las obligaciones mencionadas, ¢l
titular de la patente podra otorgarle un plazo suplementario que sea
razonable para que las cumpla. Transcurrido el plazo infructuosa-
mente, se extinguira la licencia.

TITULO IX

Obligacién de explotar y licencias obligatorias

CAPITULO I

OBLIGACION DE EXPLOTAR

Articulo 83

El titular de la patente estd obligado a explotar la invencién
patentada bien por si o por persona autorizada por él, mediante la
ejecucion de la misma en el termitorio nacional junto con la
comercializacidn de los resultados obtenidos y de forma suficiente
para satisfacer la demanda del mercado nacional; la explotacién
deberi realizarse dentro del plazo de cuatro aros desde la fecha de
presentacion de la solicitud de patente, o de tres afios desde la fecha
en que se publique la concesidn de éstd en el «Boletin Oficial de la
Propxedad Indusirial», aplicindose automaticamente el plazo que
expire mas tarde,

Articulo 84

1. El dtlar de la patente podra justificar la explotacién de la
misma ante el Registro de la Propiedad Industrial por medio de un
certificado oficial, que se expedira por el Organismo que gn cada
caso corresponda y deberd ajustarse a los criterios y normas

generales que se establezcan reglamentariamente.

.. 2. El cenificado de explotacién deberd basarse en la inspec-
cién del ‘proceso de fabricacidn en las instalaciones industriales
donde la invencion esté siendo explotada y en la comprobacion de
que ¢l objeto.de la mvencmn patentada esta siendo efccnvamente
comercializado.

3. Dicho cenificado. debera ser expedido demro de los tres
meses siguientes a la fecha en que se hublcr: solicitado y habri de
declarar expresamente que la invencion patentada estid siendo
cxplotzda resenando los datos que justifiquen esa declaracion.

El centificado de explotacidn deberd ser inscrito en el
Regxszro de la Propiedad Industrial.

Articulo 85

Justificada la explotacién ante el Registro de la Propiedad
Industrial, mediante el correspondiente certificado, se presume
que, salvo prueba en contrario, la invencion pa;entada esta siendo
explotada en la forma exigida por el articulo 84 de la presente Ley.

CAPITULO II

REQUISITOS PARA LA CONCESION DE LICENCIAS
X " OBLIGATORIAS

Articulo 86

, Procederd la- concesion de licencias obligatorias sobre una
determinada patente, cuando. no estando sujeta al ofrecimiento de
licencias de pieno derecho, concurra alguno de los supuestos
siguientes: .

a) Falia o insuficiencia de explotacidn de la invcncic’)n paten-
1ada.

b) Necesidad de la exportacidn.

¢) Dependencia entre las palentes.

d) Existencia de motivos de interés publico para la concesion.

Articulo 87

I.. Una vez finalizado el plazo establecido en el articulo 83
para iniciar la explotacion de la invencion protegida por la patente.
cualquier persona podra solxcnar la concesion de una licencia
obligatoria sobre la patente,’'si en el momento de la solicitud, y
salvo excusas legitimas, no se ha iniciado la explotacion de la
patente 0 no se¢ han realizado preparativos efectivos y serios para
explotar la invencién objeto de la patente, o cuando la expiotacion
de ésta ha sido interrumpida durante mads de tres afos.
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2. Se considerarin como oxcusas legitimas las dificuliades
objetivas de caricter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las
circunstancias del titular de ia patente, que hagan, impastble la
explotacién dc! invento ¢ que impidan gue esa explowcion sea
mayor de lo'que es.

Articulo 88

Cuando un mercad2 de cwormc én no pueda ser adecuad'\
mente abastecido por ia 1115..\ \wiencia ue la preduccién del objot
de una puiente, orizinande con ello un grave perjuicio para el
desaitc!lo economico o teencidyico det pais, ¢l Gobierno, medianie
Rezl Cecreto, podra sonicter dicha pal”r‘.;.. al régiman de heencias
obligatorias, cuva firalidad serd exclusivamente atender a ias
necasidades no cuhisras de la expamacidn.

Articulo £9

I. Cuandorosea ;osi'c'ie ia expiotacidn dei imen'o protegide
por una patente sin nienescat:o de los derechos conferides por una
palente anterici, el x,tum de la pateriz posierior podrd ex Zir on
cuniquier moman:o l concesién de ura liceacia ()bLJV.:\Oﬁa oS
la patsate antericr, siempst que su invenciia sava a fines
indusiriales distintos o represcnte un progreso técnico notable en
relacion con el objeto de la pnimera patente.

2. Cuando los inventos proicg:dos por las patenies entre las
que existe la depcndencia sirvan a los misiros fines industriales y
proceda la concesion de una licencia obligatona a favor del tituiar
de la patente dependiente, tambiéa el titular de la patente anterior
podra soliciar el otorgarmcmo de una licencia sobre la patente
pasteriof.

3. Siuna patcmc mviera ‘por objeto un procedimiento para
obtencién de una sustancia quimica o farmacéutica protc@da por
una patente en vigor y siempre que dicha patente de procedimiento
represente LUn Progreso 1écnico notable respecto a la patente
anterior, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de
la patente de producto tendran derecho a la obtencién de una
licencia obligatoria sobre la patente del otro titular.

4. Lalicencia obligatoria por dependencia entre las patentes se
otorgari-solaments con el contenido necesario para permitir a
explotacién de la invencién protegida por la patente de que se trate
y quedari sin efecto al declararse la nulidad o por la caducidad de
cualquiera ~de las patentes con- respecto a [a cual se dé la
dcpcndencxa

Articulo 90

1. Por mouve de interés publico, el Gebierno podrd someter
en cualguier momento una solicitud de patente o una patertes ya
otorgada a la concesion de licencias obligatorias, diponiéndelo asi
por Real Decreto. |

2. Se considerard que existea motivos de interés publico
cuando la iniciacién, i incremento o la generalizacién de la
cxplor.acxon del invento. o la mejora de las condiciones en que tal
explotacmn se realiza, sean de pnimordial importancia para la salud
publica ¢ para la defensa nacional.

Se considerara, asimismo, que existen mouvos de interés
publico cuando la falia de explot.mon o la insuficiencia en calidad
o en cantidad de la explotacion realizada implique grave perjuicio
para ¢l desarrolid econémico o tecnolégico del pais.

3. El Rezl Decreto que disponga la concesion de licencias
obligatorias deberd ser acordado a propuesta del Ministerio de
Industria y Epergia. En los casos en que la imponancia de la
explotacion del inventa: se relaciose con la salud piblica o con la
defensa nacional, la propucsta deberd formularse conjuntamente
con el Minisiro compsatents en materia de sanidad o de defensa,
respectivamente

4. El Real Def're‘o que scmela una patente a la concesién de
licencias obligatcras por. su xmporancm nara la defensa nacional
podrd reservar la posibilidad de solicitar tales licencias a ura o
varias empresas determinadas.

5. Cuando el interés publico puede satisfacerse sin necesidad
de generalizar. la explotacida del invento, ni de encomendar esa
explotacién a una psrsona distinta del titular de la patente, el Real
Decreto podri dispoaer, el somatimiento condicicnal de la pateate
a la concesion de licencias abligatorias, autorizando al Miristro de
Industria y Energia para que ctorgue al titular un plazo no superior
a un afo para inicizr, 2umsantar o melo'ar la explohcxrn del
invento en la medida necesaria para satisfacercl interés publico. En
tal caso, el Ministro-d= Indusina y Energia, una vez oido al ttula
de la patente, podra concederle el pinzo que estime opertuno o
someter la patente de forma inmediata a la concesion de las
licencias. Una vez transcurrido el plazo que, en su caso, hubiere
sido fijado, el .Ministro de Industna y Energia determinara si ha
quedado satisfacho el interés publico, y, si no fuera asi, sometera
la patente a la concesion de licencias obiigatorius.

CAPITULO 111

PROCEDIMIENTD TE CONCLSION DE LAS LICENCIAS CALIGATORI:

Ariiculn 91

. Antes de solicitar una licencia obligatzina. el interesac
pedrd pedir o mediz ¢ 4n dat Registro ce la Propiedad Indusidi
para la ceasecucidn J2 unu lieenciz contractual sobre la muso
palente. '

2. La solicitud de mediacidon previa estarz sujeta al pago ¢
unea tasza y deberd contener:

z) La idenuiicacion compieta del solicitante.

b) La pawenic a la que s¢ refiere fa sclicitud. asi como
idenuiicacién ¢el tituiar de la misma.

¢) Las circunstancias que concurran #n ¢i 350 v que podrnis
jusuficar ia concesiOn de Lzencizs chilgatuiiar,

d) F! imbito d2 la licennia que se pretenda
razcnes en GHe s¢ 2ptys £53 preiension.
Loz datos que r.-crmitcn juzear sobre ia m‘,sl':-ilidad de oL
Licitan: l':-.x 3 cabn una axplc*acic}n rezl v ergctiva de .
. ntada v de gue cirezce lus parant Js quc razonzb!
Ri=nte pusda exignd el umlar de la patente para cencecer ur
licencia.

chiener y i

3. A la solicitud de madiacion deberdn acompaiar

58 redew
nameante: .

a) Los documentos que justifiquen !as alegaciones contenid:
en eila.

b) E!docuinento acreditativo de la constitucidn d= una fianz:

uya cuantia se fijurd reglamentariamente y Gue servird par
e*ponder de los gastos de ,)rovcdlmxemo gque sean 1mputabl°s
solicitante.

¢) Una copia lteral de la solicitud y ceg los documentc
preseniados con ella.

Articulo 92

1. Una vez presentada la solicitud de mediacién, el RCngU
de la Propiedad Incdustnal resolvera sobre la aceptacién de !
mediacidn en el plazo improrrogable de un mes.

2. El Registro debera aceptar_ la mediaciéon cuando de
solicitud del interesado, con los documentos que ie acompaien,
gde las indagaciones rcahzadas por el propic Registro, resulie
indicios razomables de que concurren circunstancias que podria
dar lugar a la concesion de licencias obligatorias sobre la patent
de la solvencia det solicitante, y d= que éste puede llegar a dispone
de los medios necesarios para ilevar a cabo una expiotacioén ser:
de la invencién patentada.

3. Ei Registro notificara su r°somcxon al interesado y al titulc
de ia patente, dando simultinezmente traslado 2 este ultimo de |
copia de la solicitud de mediacidn,

4. Contra lz resolucidn del Regisiro no podri interponers
recurso alguno.

Articulo 93

I. Si el Regiswo de la Propiedad Industriai zceptase !
mediacion, lo notilicara inmediataiments a los inleresados, invitdr
doles a entrar en negaciaciones para lz concesidn de una licenci
contractual von la participacion dei Registro er caiidad de medic
dor. Las negociaciones iendrdn una duracion de dos meses com
maxmlo.

2. En su condicion de mcd:ador el Regxsz'o dezarrollara un
labor activa 1zndente a aproximar las posturas de los iateresados
a facilitar el otorgamieuto ‘de una licencia contrastuzal.

3. Desde que hubiere aceptado la mediacién y curanie ¢
mismo plazo esiablecido para las ncgociaciongs. ¢l Razisiro reaiizs
ra las averiguaciones necesarias para cooocer las pecul xand des gt
czso y valorar adscuadaments lnS posu:ras manienidas por lo
interssados, investigando, en pacticular, si concurren las circuns
tancias que rodran)usu.lcar la concesién de una lizenzia obiigatc
na. Esta ]abor de insiruccion terdri lL.var cualquiera que sea !
marcha de las negociaciones y aun cuando éstas hubieran fracazad
o no hubieran llegado 2 iniciarse.

4. Transcurridos dcs meses desde que tuvo iuzar fa notifice
cién a las partes scbre la aceptacidn de la mediazién sin que s
hubicra Hegrdo a un acuerdo scbre la concesisn de ia Licenc;
¢ontractual, el Pegistro dard por terminada su labor mediadera
de instruccidn, nouficindoselo asi a los interesados.

El plazo de dos meses podra prorrogarse por tiempo csrermi
nado a peticion conjunia de ambas partes v sicmpre que ¢l Registr
considere que la prorroga puede servir de unz manera efociiva par
llegar a 12 concesion de la licencia. Si el Registro entiznde que n
existen posibilidades de llegar 2 un acuerdo, podra dar pc
terminada su medizaciéon aunque no hubiera transcuinido totai
mente el plazo fijado para la prorroga.
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5. Tanto antes como despuss de finalizado. el expediente
cobre la mediacion previa solo podra ser consultado por las partes.

que podran obtensr a su ¢osta reproducciones de 1oda la documen- .

tacion. Las partes y el personal del Registro que tenga acceso al
expediente deberan guardar secreto sobre su contenido.

Articulo 94

I. Cuando, como consecuencia de las negociaciones realizadas
con la mediacion del Registro de ia Propiedad [ndustnal, las panes
hubieran acordado suscribir ura licencia sobre 1a patente. podran
solicitar que no se admitan solicitudes de licencias obligatonias
sobre dicha patente durante el plazo necesario para que el licencia-
1ano comience su explotacidn. En ningun caso podra ese plazo ser
superior & un ano.

2. Para que ¢ Rewstro de la Propiedad Industrial pueda
resolver favoraolemente la solicitud, deberan concurnr los siguien-
tes requisitos:

a) Que la licencia paciada sea exciusiva v que gsa exclusividad
no contravenga la finalidad que se perseguiria al someter la patente
a la concesién de licencias obligatonas.

b} Que los interesados jusufiquen documentalmente que el
licenciatario dispone de los medios necesarios para explotar y que
el plazo solicitado es imprescindible para poner en marcha la
explotacion. .

c) Que los interesados presten una garantia suficiente a juicio
del Registro de la Propiedad Industrial para hacer frente a las
responsabilidades a que hubiere lugar si la explotacion del inveato
no comenzara en el plazo dispuesto.

d) Que haya sido abonada la tasa legalmente establecida.

3. A la vista de la documentacién presentada por los interesa-
dos y realizadas las averiguaciones y consultas que estime oportu-
nas, el Registro de la Propiedad Industnal podrd suspender la
admisidn de solicitudes de licencias obligatorias sobre 1a patente en
cuestion durante un plazo determinado, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en el apartado antenor y siempre que se
considere que, dadas las circunstancias, existe una voluntad seria
de las #bartes de iniciar sin dilacién la explotacién del invento
patentado. La suspension se inscribird en el Régistro de Patentes.

4. - Los interesados deberan justificar mensualmente la marcha

-de los trabajos dirigidos 4 iniciar la explotacion y el Registro de la
Propiedad Industrial ordenard la-.realizacién de las inspecciones
que estime oportunas. : -
~ 5. EI-Registro de la Propiedad Industrial podrd ‘revocar la
suspension de admision de solicitudes de licencias obligatorias, si
comprueba que incurrié en error grave al valorar las circunstancias
que justificaron su resolucion o que los interesados no desarrollan
una actividad seria y continuada dirigida a iniciar la explotacién en
la fecha prevista.

En el caso de que el licenciatario no inicie la expliotacién en

ia fecha prevista, el Registro de la Propiedad Industrial impondri
a los interesados una multa cuva cuantia habra de calcularse sobre
el importe que como promedio habria de pagar el licenciatario al
titular de la patente en concepto de regalia durante un tiempo de
aplicacion del contrato equivalente al que hubiere durado la
SUspension. i

Articulo 95

1. Después de un plazo de tres meses contado, bien desde la
expiracién del plazo a que se refiere el anticulo 83, bien desde la
negativa del Registro a asumir la mediacidon propuesta, bien desde
la expiracion del plazo-establecido para la mediacion, sin que se
hubiera conseguido el acuerdo entre las partes, ¢l interesado podra
solicitar del Registro la concesién de una licencia obligatoria sobre
la patente. ’

: 2. En la solicitud de licencia obligatoria, que estard sujeta al
pago de la 1asa que legalmente se establezca, el interesado sobre la
base del contenido del expediente de mediacién previa, si la
hubiera, y de los documentos que aporte, deberd concretar su
peticion y exponer y acreditar las circunstancias que la justifiquen,
el interés en que se funde, los medios con que cuente para llevar
a cabo una explotacién real y efectiva de la invencidn patentada y
las garantias que pueda ofrecer para el-supuesto de que la licencia
le sea otorgada. . : i

3. A la solicitud deberdn acompanarse necesariamente;

a) Los documentos que acrediten las alegaciones contenidas
en ella, y que no figuren en el expediente de mediacidon previa, si
la hubiera. . -

b) El documento que acredite la constitucion de una fianza,
cuya cuantia se fijara reglamentaniamente con cardcter general y
que servira para responder de los gastos de procedimiento que le
sean imputables. . .

¢} Una copia literal de la solicitud y de los documentos
presentados.

Articulo 96

l.  Presentada la solicitud de licencia obligatoria y siempre que
reuna los requisitos mencionados en el articuic anterior, ¢l Registro
inictara el oportuno expediente. incorporando al mismo el expe-
diente sobre mediacién previa, si la hubiera. v dara traslado de la
copia de la solicitud con los documentas que la acompaden al
titular de la patente, a fin de que conteste en el plazo maximo de
un mes. ’

2. En el caso de que la solicitud de licencia obligatoria se
presente acompafiada de la justificacidn de que el Regisiro se negd
a aceptar la mediacidn previa, el plazo para la contestacion del
titular de )a patente serd de dos meses.

3. La contestacion habra de tener en cuenia el contenido del
expediente sobre la mediacion previa, si la hubiera, y debera ir
acompanada de las pruebas que justifiquen las alegaciones realiza-
das en ella y que no figuren en aquel expediente. Debera acompa-
narse copia literal para su trasiado al solicitante.

4. En cl caso de que se discuta la suficiencia de la explotacion
del invento patentado, el titular de |a patente debera incluir en su
contestacion los datos relativos a dicha explotacion junto con las
pruebas que acrediten la exactitud de los mismos.

Articulo 97

1. Una vez recibida la contestacion del titular de la patente. el
Regisiro dara traslado de la misma a la otra parte y resolvera en el
plazo improrrogable de un mes, concediendo o denegando la
licencia obligatonia. : -

2. Sieltitular de la patente no contestara dentro del plazo. el
Registro procedera inmediatamente a la concesion de la licencia.

3. La resolucién que otorgue la licencia debera determinar el
contenido de ésta. En.particular habra de fijar el ambito de la
licencia, la regalia, Ia duracidn, las garantias que deba prestar el
licenciatario, el momento a partir del cual debera iniciar la
explotacién y cualesquiera otras cliusulas que aseguren que explo-
tard de una manera seria y efectiva el invento patentado.

4. La resolucién determinara los gastos que hayan de ser
sufragados por cada parte, que seran los causados a instancia suya.
Los. gastos-comunes seran pagados por mitad. - : .

Podran imponerse e pago de todos los gastos a una de las partes
cuando se declare que ha actuado con temendad o mala fe.

5. Contra la resolucion del Registro podra interponerse el
recurso contencioso-administrativo. La interposicion del recurso
no suspenderd la ejecucion del acto impuesto. pero el Registro
podra autorizar al licenciatario, previa peticion fundada de éste, a
demorar el comienzo de la explotacion hasta que sea firme la
decision de la licencia,

Articulo 98

1. Desde la presentaciaon de la solicitud de la licencia obligato-
ria el Regisiro podra realizar.de oficio las actuaciones que sean
periinentes, que puedan ser de utilidad para resolver sobre la
concesion de la licencia. -

" 2. A peticidén conjunta y debidamente justificada del solici-
tante de la licencia y del titular de la patente, el Registro podra
suspender en cualquier momento y por una sola vez la tramitaciéon
del expediente en el estado en que se halle, por un plazo
determinado que no podrd exceder de tres messs. Transcurmido el
plazo de la suspensidn el Registro lo notficara a las partes y se
continuara la tramitacion del procedimiento. )

Articulo 99

1. Los contratos de licencia pactados con la mediacion del
Regisiro v que impliquen directa o tndirectamente pagos en divisas
estardn sujetos a la autorizaciéon regulada-en la normauva sobre
transferencia de tecnologia extranjera. ’

2. Toda resolucion-del Registro de la Propiedad Industrial por
la que se otorgue una licencia obligatoria que tmplique directa o
indirectamente pagos en divisas deberd haber sido favorablemente
informada con caricter previo por el 6rgano competente para
autorizar Jas licencias contractuales que supongan pagos d2 esa
naturaleza. -

3. Entre el Registro de la Propiedad Industral y el 6rgano
competente para autorizar las licencias que impliquen pagos en
divisas se establecerd la coordinacion necesaria para unificar
criterios y simplificar los tramites, a los efectos de lo establecido en
el presente articulo.

Articulo 100

Cuando el trular de la patente no tenga domicilio legal ni
residencia habitwal en Espana, las comunicaciones previstas en el
presente Titulo deberdn ser notificadas al representante, Agente de
la Propicdad Industrial, que en previsién de ello habra sido
previamente designado a estos efectos.
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BOE num. 7

CAPITULO [V

REGIMEN DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

Articulo 10!

{. Las licencias obligatorias no seran exclusivas. Esto no
obstante, podran otorgarse las licencias con caracter exclusivo, por
motivos de interés publico mencionados en el articulo 90.2. cuando
la exclusiva no contravenga la finalidad perseguida al sometzr la
patente a la concesion de licencias obligatorias y sea indispensable
para que la explotacidon del invento patentado pueda ser rentable.

2. El licenciatario, en las licencias obligatortas, no estara
facultado para la importacion del objeto de la patente, salvo que
habiendo sido otorgada la licencia per motivos de interés pidblico.
y el congruencia con lales motivos, hubiera sido expresamente
autorizado para importar.

3. La licencia llevaréa apatejada una compensacion economica
para el titular de la patente, que scra establecida teniendo en
cuenta, entre otros factores, especialmente la imporarncia econo-
mica del invento.

Articulo 102

1. Las relaciones que mantengan el titular de la patente y el
licenciatario, con motivo de la concesion de una licencia obligato-
ria, deberdn ser presididas por el principio de buena fe.

2. En caso de violacién de este prncipio, declarada por
sentencia judicial, por parte del titular de la patente, el’licenciatario
podra pedir al Registro que reduzca la regalia fijada para la licencia,
en proporcion ala.impartancia que tenga para la explotacion del.
invento la obligacion incumplida.

Articulo 103

1. -La licencia obligatoria comprendera las adiciones que
tuviera la patente objeto de la misma en el momento de otorgarse
la licencia.

2. Cuando, después del otorgamxento de la licencia obligato-
ria, se concedan nuevas adiciones para la patente, que tengan por
objeto la misma aplicacion industrial del invento patentado a que
se refiere la licencia, e licencratario podri pedir al Registro que
incluya en la licencia las nuevas adiciones. En el caso de que los
interesados no lleguent a un acuerdo con la mediacidn previa del
Registro, sera éste quien fije la regalia y demds condiciones con
arreglo a las cualcs haya de tener lugar la ampliacién de la licencia.

Articulo 104

1. Para que la cesién de una licencia obligatoria sea vilida,
serd preciso que la licencia s¢ transmita junto con la empresa o
parte de la empresa que la expiote y que la cesidn sea expresamente
anotada por et Registro de la Propiedad Industrial, Tratindose de
licencias por dependencia de patentes sera preciso, ademas, que | la
licencia se transmita junto con 2 patente dependiente.

—_—

2. Sera nula, en todo caso, 1a concesion de sublicencias por

parte def titular de. una licencia obligatona.

Articulo 105

1. Tanto el licencitatanio como el titular de la patente podrin
solicitar del Registro la modificacion de la regalia u otras condicio-
nes de la licencia obligatornia cuando existan nuevos hechos que
justifiquen el cambio y, en especial, cuando ‘el trtular de la patente
otorgue, con posterioridad a la licencia obhgatona licencias
contractuales en condiciones injustificadamente: mas favorables a
las de aqueélla.

2. Si et licenciatario incumpliera. grave o reiteradamente
algunas de las obligaciones que le correspoaden en viriud de la
licencia obligatoria, et Registro de la Propiedad Industrial, de oficio
0 a instancia de parze interesada, podra cancelar la licencia.

Articulo 106

En cuanto no se oponga especialmente a lo dispuesto en el
presente titulo, seran de aplicacion a las licencias obligatonias las
normas establecidas para las licencias contractuales en ¢l titulo
V11, capitulo I, de la presente Ley.

CAPITULO V
PROMOCION DE LA SOLICITUD DE LICENCIAS osuo,\rom,\é

Articulo 107

. El Registro de la Propiedad Industrial llevara a cabo una
labor sistematica para promover de forma efectiva la solicitud de
licencias sobre las patentes sujetas a la concesion de licencias
obligatorias. En todo caso, el Registro de la Propiedad Industrial

pubhcara pericdicamente las patentas que se encuentrsn ¢n dich
situacion.

2. El Gobierno podra establecer incentivos crediticios v ¢
cualquier otra indole para estimular a las empresas a solicit:
licencias sobre determinadas patentes sujetas a la concesion ¢
licencias obligatorias por mouvos de interés publico. cuando
importancia de a explotacién en Espana de las invencion:
patentadas asi lo justifique.

TITULO X
Adiciones a las patentes

Aericudo 103

1. El ttwlar de una patente en vigor podrd proteger I
invenciones que perfeccionen o desarroilen la invencion objeto «
aquélla. solicttundo adiciones 2 la patente siempre que se integre
con el objeto de la patente principal en una misma umcs
inventiva.

2. También podran pedirse adiciones para una solicitud ¢
patente, pero esas adiciones no podran ser otorgadas hasta que
patente hubiera sido concedida.

3. Na serd preciso que ¢l objeto de la adicion implique ur
actividad invenuva frenie af objeto de la patente princtpal.s

Articulo 109

1. Las adiciones tendran la fecha de proridad que corre
ponda a sus respectivas solicitudes, su duracidn serd la.misma gu
le quede a la patente, y no estardn sujetas al pago de anualidade

2. Lasadiciones se consideraran parte integrante de la paten
principal, salvo para aquellos efectos en que la presente L¢
disponga lo contrario.

" drticulo 110

1. Una solicitud de ad1c10n podra convertirse en solicitud ¢
patente 2 pcucxon del solicitanie en cualquier momento de
tramitacion, asi como dentro de los tres meses siguientes a la fect
en que ¢! Registro de la Propiedad Industrial le hubiere comrun
cado la improcedencia de tramitar la-solicitud de adicidn pe
carecer su objeto de la necesaria vinculacién con la invencic
protegida por la patente principal.

2. Las adiciones ya concedidas podrdn convertirse en patent
independientes a peticién de su titular siempre que esre renuncie
la paiente principal.

3. Solicitada la conversién en patente de una de lasadicione
serd posible conservar las adiciones posteriores como tales adicis
nes a la patente que se solicita, siempre que se mantenga
necesania unidad del objeto.

4, Las patentes independientes que resulten de la conversic
de-las adiciones estarin sujetas al pago de’ las correspondient:
anualidades y su duracion sera la misma que la que corresponder
a la patente pnncipal.

Am’cu/o 111

Salvo disposicion expresa en contrario y en tedo aquello que r
sea incompatible con la naturaleza de las adiciones, se aplicardn
éstas las normas establecidas en la presente Ley para las patent:

~ de invencion.

TITULO XI

Nulidad y caducidad de las patentés'

CAPITULO I
NULIDAD

Articulo 112
[. Se declarara la nulidad de la patente:

a) Cuando se justifique que no concurre, respectoe del objet
de la patente, alguno de los requisitos de patcmabilidad contenidc
en el Titulo [I de la presente Ley.

b) Cuando no describa la invencidn de forma suﬁcxentemcn
clara y completa para que pueda cjecutarla un experto sobre
matena.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud ¢
patente tal como fue presentada, o en el caso de que la paten-
hubiere sido concedida como cansecuencia de una solicitud div
sionaria 0 como consecuencia de una solicitud presertada en ba:
a lo dispuesto en el articulo {1, cuando el objeto de la paten
exceda del contenido dela solicitud inicial tal como ésta fi
presentada.
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d) Cuando ¢l titular de Ia patente no tuvizra derecho a
obtenerla confurme a lo dispuesio en el articulo 10, apartado 1.

2. Si las causas de nulidad solo afectan a una parte de la
patente, se declarara l2 nulidad parcial mediante la anulacion de la
o las reivindicaciones afectadas por aquéilas. No podra declararse
la nulidad parcial de una reivindicacion.

3. Cuando la nulidad sea parcial, la patente seguira en vigor
con referencia a las reivindicaciones que no hubierzn sido anula-
das, siemprz que pueda consutuir el objeto de una patente
independicnte.

Articulo 113

|. Podrin solicitar la declaracion de nulidad quienes se
consideren perudicados. asi como la Administracidon Publica. Esto
no obswuante, ¢n gl caso prevista en el apartado 1, letra d), del
articulo anterior s6i9 podra sciicitar la declarucion de nulidad la
persona legitimada para obtener la patente.

2. Laaccién de nulidad podra ererciturse du :rante toda la vida
legal de 2 patente y durante los cinco afos siguientes a la
caducidad dc ésia.

3. La accién se dirigira sicmpre contra quien sea titular
registral de Iz patente en ¢l momento de la interposicion de la
demanda, y ési2 deberd ser nouficada a todas las personas ttulares
de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro
con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso.

4, No podra demandarse ante [a jurisdiccion civil la nulidad
de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera
sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la
cuestion, en sentencia dictada en la via contencioso-administrativa.

Articulo 114

1.” La detlaracion de nulidad implica que la patente no fue
nunca valida, considerandose que ni la patente ni la solicitud que
la origind han tenido nunca 1os efectos previstos en el titulo VI de
la presente Ley, en la medxda en que hubiere sido declarada la
nulidad.

2. Sin perjuicio de la mdernmzacwn de danos y perjutcios a
que hubicre tugar cuando el titular de la patente hubiera actuado
de mala fe, el efecto retroaciivo de la nulidad no afectara:

a) A las resoluciones sobre violacién de la patente que
hubieran adquirido fuerza-de cosa juzgada y hubieran sido ejecuta-
das con amenondad a Ja declaracidn de nulidad. -

b) A los contratos conciuidos antes de la declaracion de
nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con
anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad
y en la medida que lo justfiquen las circunstancias, serd posible
reclamar la restitucion de’ sumas pagadas en virtud del contrato.

3. Una vez firme, la declaracion de nulidad de la pafente
tendra fuerza de cosa Juzgada tfrente a todos.

Am’culo‘ 113

La declaracion de nulidad de una patente no determina por si
sola la anulacion de las adicionss a ella, siempre que se solicite la
conversion de éstas en patentes independientes dentro de los tres
meses siguientes a la notificacion de la declaracidén de nulidad.

CAPITULO 11

CADUCIDAD

Articulo 116
1. Las parentes caducan:

a) Por
concedidas.

b) Por renuncia del ttular.

¢) Porla falia de pago en tiempo oportuno de una anualidad
y, en su caso, de la sobretasa correspondiente.-

la expiracidon de! plazo para el que hubieren sido

d) Sila invencién no es explotada en los dos afios siguientes

a la concesion de la primera licencia obligatoria.

e) Porincumplimiento de la abligacién de explotar prevista en
el titulo IX, capitulo primero, cuando el titular de la patente no
pueda beneficiarse de las disposiciones det Convenio de la Unién
de Paris y resida habitualmente o tenga su establecimiento indus-
trial o comercial en un pais cuya legislacidn admita la adopcién de
una medida similar. En este caso no serdn aplicables las disposicio-
nes relativas al otorgamiento de licencias contenidas en el titulo
VIII, capnulo II1, y en el titulo IX, capitulos II, 11T y IV,

2. Sin perjuicio de su declaracion por el Registro de la
Propiedad Industna y su publicacion en el «Boletin Oﬁcxal de la
Propiedad Industnal», la caducidad de una patente incorpora el
objeto patentado al domlmo publico desde el momento en que se
produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella salvo en

la parte en que ese mismio objeto estuviere amparado por otra
patenle antenor y vigente.

3. En Jos supuestos ce falta de pago de una anualidad, se
entiende que la omision que da lugar a la caducidad se produce al
comienzo del afio de la vida de la patente para el cual no hubiere
sido abonada la anualidad.

4. En el supuesto del numero 1, letra d), la caducidad sera
declarada previa instruccién por el Registro de la Propiedad
Industrial del correspondiente expediente administrativo.

Articulo 117

1. La patente cuya caducidad se hubiere producido por la falta
de pago de una anualidad podra ser rehabilitada cuando el titular
justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza
mavor.

2. La alegacion sobre la fuerza mayor sélo podra presentarse
dentro de.los seis meses siguientes a la publicacion de la caducidad
en el «Boletin Oficial de ia Prorpiedad Industrials y deberd ser
publicada en dicho Boletin para que en el plazo de un mes
cualquier interesado pueda formular observaciones sobre la misma.

3. La rehabilitacion serd acordada, en su caso, por el Registro
de 12 Propicdad Industnial, sin perjuicio de los derechos de terceros
derivados de la situacion de caducidad. El reconocimiento y
alcance de tales derechos correspondera a los Tribunales ordina-
nos. :

4. Para que la rchabilitacion sea efectiva, el ttular de la
patente debera abonar la anualidad impagada y la sobretasa
correspondiente.

Articulo 118

1. Eltdtular podrd renunciar a toda la patente 0 a una o varias
reivindicaciones de la misma.

- 2. Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguird en vigor
con referencia a las reivindicaciones no comprendidas en Iz
renuncia, siempre que puedan constituir ¢l objeto de una patente
independiente y que la renuncia no suponga la amplxacmn dei
objelo de la patente.

3. La renuncia deberd notificarse por escrito al Registro de Iz
Propiedad Industnal y se considerard que ha tenido lugar en e:
momento de su inscripcion en el Registro de Patentes.

-4. No podra admitirse la renuncia del titular de una patente
sobre la que existan derechos reales o licencias inscritos en -ei
Registro de “Patentes sin que conste el consenumxemo de lot
titulares de los derechos inscritos.”

.Tampoco podrd admiurse la renuncia a una pateme cuya
titularidad hubiese sido reivindicada por un tercero sin ¢l consenti-
miento de éste.

~

TITULO XII

Patentes secretas

Aruculo 119 _

“El con‘*‘emdo de todas las solicitudes de patentes se manten
dra en secreto durante los dos meses siguientes a la fecha de st
presentacion, salvo que el Registro de la Propiedad Indusiria
autorice sut divulgacidon con anterioridad.

2. Antes de que finalice el plazo mencionado en el apartadc
anterior, el Registro de la Propiedad Industrial deberd prorrogarlc
hasta cinco meses, contados desde la presentacién de la solicitud
cuando estime que la invenciéon objeto de la misma puede ser d:
interés para la defensa nzcional. El Registro notificard la prorrog:
al solicitante y pondra inmediatamente a disposicion del Ministeric
de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada:

3. A los efectos mencionados en los dos apartados anteriores

_se estableczra la necesaria coordinacion entre el Ministerio d
Defensa y el Registro de la Propiedad Industrial para determina
cuando una invencidn puede ser de interés para la defens.
nacional. El Ministenio de Defensa podra asimismo conocer baj
régimen de secreto todas las sclicitudes presentadas.

4. Cuando ¢l interés de la defensa nacional asi lo exija, ¢
Ministeno de Defensa requerird al Registro de la Propieda
Industrial para que antes de que finalice ¢l plazo de cinco mese
establecido en el apariado anterior decrete la tramitacidn secreta d
la solicitud de patente y haga la correspond:cnte notificacidn =
solicitante.

5. Mientras la solicitud de patente o la patente estén somet:
das al régimen de secreto, el solicitante o el titular debera:
abstenerse de cudlquxcr actuacién que pueda permitir el conoc
miento de la invencidon por personas no autorizadas.

6. El Ministerio de Defensa, a peticion del titular, podr
autorizar actos encaminados a la exploracién 1otal o parcial de
objeto de la solicitud o de la patente, serialando las condiciones .
que estaran sometidos dichos actos.
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BOE niom. 73

Articulo 120

1. La patente cuva concesion se hubiera tramitado en secreto
se inscribira en un regisiro sccreto y se mantendra en ese mismo
régimen durante un ano a partir de la fecha de su concesién. La
prolongacion de ese plazo deberd hacerse anualmente, haciendo la
correspondiente notificacion al titular de la patente.

2. La renovacidn anual de la clasificacidon como secreto no
sera precisa en tiempo de guerra hasta un ano después del cese de
las hosulidaces.

3.. El Registro de la Propiedad Industrial, previo informe
favorable del Ministerio de Defensa, podra levantar en cualquier
momento el secreto impuesto sobre una solicitud o sobre una
patente determinada.

Articulo 121

|. Las patentes secretas no estaran sujetas al pago de anuali-
dades. :

2. El titular de una patente podrd reclamar al Estado una
compensacion por el tlempo ¢n que aquélla se mantuvo secreta.
Esta compenszclon, que podra ser reclamada por cada afio transcu-
rrido, sera acordada entre las paites. Si no se llegara a un acuerdo,
la compensacion se mara judicialmente, teniendo en cuenta la
importancia de la invencion y el beneficio que el titular hublera
podido obtener de la libre explotacién de la misma.

3. Sila invencidn objeto de la patente secreta hubiera sido
divulgada por culpa o negligencia de su ttular, éste perdera el
derecho a la compensacién.

Articulo 122

1. A los efectos de lo dispuesto en los articulos anteriores,
cuando se trate de invenciones realizadas en Espafia, no podra
solicitarse patente en ningan pais extranjero antes de transcurridos
dos meses desde que se solicitd la patente anle el Registro espanol
de la Propiedad Industrial, a2 menos que se_hubiera hecho con
expresa autorizacién de éste. Dicha autorizacidon no podra conce-
derse en ningun caso para aquellas invenciones que interesen a la
defensa nacional, salvo autorizacion expresa del Ministerio de

. Defensa.

2. Cuando e mv:mor resida habitualmente en Espana se
presume, salvo prueba en contrario, que la mvcncxon se realizd en
1emtor10 espanol

"TITULO XTI -

"Jurisdiccién y normas procesales

CAPITULO [

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 123

- El conocimiento "de todos los litigios que se susciten como
consecuencia del ejercicio de acciones, de cualquier clase y natura-
leza que sean, derivadas de la aplicacion de los preceptos de la
presente Ley, corresponde a los érganos de la Junisdiccion ordina-
na.

Articulo 124

1. Salvo pacte en contrario, el concesionario de una licencia
exclusiva podrad ejercitar en su propio nombre todas las acciones
que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente
a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podra ejercitarlas
el concesionario de una licencia no exclusiva.

2.- Ellicenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por violacian
de la patente, podra requenr notarialmente al titular de la mismad
para que entable la accion judicial correspondiente. Si el ttular se
negara 0 NO ejercitara la oportuna accién dentro de un plazo de tres
meses, podra el licenciatario entablarla en su propio nombre,
acompaiiando. el requerimiento efectuado. Con anterionidad al
transcurso del plazo mencionado el licenciatario podrd pedir al
Juez la adopcién de medidas cautelares urgentes cuando justifique
la necesidad de las mismas para evitar un dafio importante, cqn
presentacion del referido requerimiento.

3. El licenciatario que ejercite una accién en virtud de lo
dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberd notificarselo
al urular de la patente, el cual podra personarse e intervenir en el
procedimiento.

Articulo 125

1.~ Todos los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la
presente Ley se tramitaran por el procedimiento ordinario de
menor cuantia. -

2. Sera competente el Juez de Primera Insiancia de la ciudad
sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Auidénoma
correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser desig-
nado uno con caracter permanente. donde hubiere varios, por el
organo judicial comp=tente.

3. Las resoluciones de los Juzccs de Primera Instancia seran
apelables ante la Audiencia Provinc:al de su sede, v las dictadas por
ésta podran recurmirse en casacidon con sujecion, en ambos casos, 2
lo dispuesto sobre esta materia por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. La Ley de Enjuiciamiento Civil se aplicard en todo lo no
previsto en este titulo.

Articulo 126

La persona frente a la que se ejercite una accidon por violacidn
de los derechos deiivados de una patente podrd zlegar, en toda
clase de procedimientos, por via de reconvencidon o por via dz
excepcidn, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de
conformidad con las normas del Derecho procesal comuan. A twales
cfectos, se tendra en cusnta lo dispuesto en el articulo 113,

Articulo 127

[. Cualquier interesado podra ejerciiar una acciéon contra el
titular de una patente, para que el Juez competente declare que una
actuacion determinzda no constituya una violacion de esa palente.

2. El interesado, con cardcter previo a la preseniacion de la
demanda, requerira notanialmente al ttular de la paiente para que
se pronuncie sobre la oponibilidad entre ta misma y la explotacidn
industrial que el requirente lleve a cabo sobre terntorio espanol o
frente.a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales
efectos. Transcurrido un mes desds la fecha del requerimiento sin
que e} titular de la patente se hubiera pronuncmdo o cuando el
requirente no esté conforme con la respuesta, po;.ra ejercitar la
accidn prevista en el apartado anterior.

3. No podra ejercitar la accion mencionada en el apartado 1

quicn hubiere sido demandado por la violacion de la patente de

que-se trate.

4. Si el demandante prueba que la actuacidn a que se refiere:
su demanda no constituye una violacion de la patente, el Juez hara
la declaracién requerida

5. La demanda debera ser notificada a todas las- pcrsonas
titulares de derechos sobre la patente debidamente-inscritos en el
Registro, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el
proceso. Esto no obstante, no podrin personarse en autos los
licenciatarios contractuales cuando asi lo disponga su contrato de
licencia.

6. La accion a que se refiere el presente articulo podra ser
ejercitada junto con la accidén para que se declare la nulidad de la
patente.

Articulo 128

[. En el caso de que la patente sea impugnada, el Juez
acordard pasar los autos al Registro de la Propiedad Industnial para
que informe en el plazo de ureinta dias. Recibido el informe o
transcurrido dicho plazo, el Juez levantara la suspension y dard a
los autos el tramite correspondiente.

2. Cuando se ejercitara una accidn distinta de la prewsta en el
apartado 1, el Juez podra requerir el informe del Regisuwro de la
Propiedad Tndustrial en la forma prevista en el parrafo anterior.
También podra pedir a este Organismo la designacton de alguno de
sus expertos para que le presten su asesoramiento. Tanto el
Registro de la Propiedad Industrial como sus expertos tendran la
consideracidon de peritos para los procedimientos en materia de
patentes.

CAPITULO U

DILIGENCIAS DE COMPROBACION DE HECHOS

Articulo 129

1. 'La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas
de la patente podra pedir al Juez que con caracter urgente acuerde
la practica de diligencias para la comprobacion de hechos que
puedan constituir violacién del derecho exclusivo otorgado por la
patente.

2. Antes deresolver sobre la peticién formulada, el Juez podra
requerir los informes y ordenar las mvcsugacmms que estime
oportunas.

, 3. Solamente podra acordarse la prictica de las diligencias
cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la
violacién de la patente y no sea posible comprobar la realidad de
la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.

4. Al acordar, en su caso, la prictica de las diligencias
solicitadas, el Juez ﬁjara la caucién que debera prestar el peuciona-
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1o para responder de los dafios y perjuicios que eventualmente
puedan ocasionarse.

5. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la
pretension. la denegara por medio de auto que serd apelable en
ambos efectos.

Articulo 130

[. En la diligencia de comprobacién el Juez, con intervencion
del perito o peritos que a tal efecto hava designado, y oidas las
manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia,
determinard si las maquinas, dispositivos o instalaciones inspeccio-
nados pueden servir para llevar a cabo la violacion alegada de la
patente.

2. Cuando el Juez considere que no es presumible que los
medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo la
viclacion de la patente, dard por terminada la diligencia. ordenard
que se forme una pieza separada en la qus se incluiran las
actuaciones, que s¢ maniendid secreia, y notificard al peticionario
que no proceds darle a conocer el resuitade de las diligencias
realizadas.

3. En los demas casus. ef Juez. con intervencién dzl pento o
peritos designados al efecto, efectuard una detaliada descripcicn
de las maquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones
mediante la utilizacién de los cuales se lleve presumiblemente a
cabo la violacion alegada.

4. En todo caso cuidari el Juez de que la diligencia de
comprobacion no sirva como medio para violar secretos industria-
les o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

5. Contra la decision del Juez sobre el resultado de la
diligencia practicada no se dara recurso alguno.

Articulo 13!

1. De las diligencias de comprobacion realizadas no podrin
expedirse otras certificaciones ni copias que la desunada a la parne
afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la
correspondiente accion judicial. El solicitante sélo podrd utilizar

esta documentacion para plantear dxchla accion, con prohibicidon.de |

divulgarla o comunicaria a terceros.

2. Sien ¢l plazo de dos meses a partir de 1a fecha de la practica
de las diligencias de comprobacién no se hublere presentado la
correspondiente demanda ejercitando la accidén Judicial, quedarin
aquéllas sin efecto v no podran ser utilizados en ninguna -otra
.accion judicial.

Articulo 132

-La parte afectada por las diligencias de comprobacxon podra
reclamar en todo caso, de quien 12 hubiere solicitado, los gastos y
dafios que s¢ l¢ hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante, tode
elio sin perjuicio de la responsabilidad general por danos y
peguicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las
medidas en los casos que a ello hubiere lugar.

CAPITULO III

MEDIDAS CAUTELARES

Articulo 133

1. Quien ¢jercite 0 vaya a ejercitar una accion de las previstas
en la presente Ley podré solicitar del Organo judicial que haya de
entender de la misma la adopcién de medidas cautelares tendentes
a asegurar la efectividad de dichas acciones, siempre que justifique
la explotacion industrial en Espana de la patente objeto de la accion
o el desarrollo de unos preparativos serios y efecuvos a tales
efectos.

2. Las medidas cautelares podran solicitarse previamente a la
interposicion de la demanda, conjuntamente con la misma o con
posterioridad a ella, tramitdndose, en todo caso, ¢n pieza separada.

Articulo 134

Se podran adoptar coma medidas cautelares las que aseguren
debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su
dia recaiga, y en especial las ,sxgulemcs : .

1.* La cesacién de los actos que v1olcn el derecho del
peticionario.

2.* La reiencion y depésito de los objetos producidos o
importados con violacion de su derecho, y de los medios exclusiva-
mente destinados a tal produccién o a fa realizacion del procedi-
miento patentado.

3. Elafianzamiento de la eventual indemnizacion de danos y
perjuicios.

4, [as anotaciones registrales que procedan.

Articulo 135

I. La sohcuud de medidas cautelares se formulard por escrito.
En este escnito, el peucionano concretara las medidas que solicite,
en relacion con los actcs de que se trate, y propondra las pruebas

-que eslime convenientes. acompanando la de caracter documental.

El Juez, en ¢l término de cinco dias. a la vista de las
manifestaciones y documentos aportados por las partes. podrd
acordar la practica de aquellas diligencias y pruebas que estime
convenientes con el fin de formar cmcno sobre la procedencia de
las medidas cautelares solicitadas.

3. Laejecucion o practica de las pruebas o diligencias acorda-
gas se efectuard, en su caso, en el plazo xmpron’ogaole de veinte

ias.

4. No serdn recurribles las decisiones del Juez admitiendo o
dencgando la pracuica de pruebas

5. Dentro de los seis dias siguientes a la resolucidn nmiencio-
nada en el apartado 2. 0 a la ﬂnalxzamon del periodo para la
practica de las prue'oas o diligencias acordadus. en su caso. se
celebrard una comparecencia con las paries.

Articulo 136

I. El Juez dictard auto resolviendo sobre la peticidn de
medidas cauleiares y sobre las cosias de lo actuado-dentro de los
seis dias siguientes a la ceiebracion de 1a comparecencia establecida
en el articulg antenor.

2. La resolucion que recaiga sobre la peticidn de las medidas
cautelares no prejuzgara en absoluto la que pueda dictarse en virtud
de la accion que se ejercite en el procedimiento de fondo correspon-
diente.

3. No procederi la adopcion de medidas cautelares cuando
resultare que el demandado esta amparado por un derecho fundado
en una uulizacidon anterior segin el articulo 54.

Articulo 137

1. Al acordar, en su caso. las medidas cautelares solicitadas, el
Juez fijard la caucién que deberd prestar el peticionario para
responder de los danos y pchulcxos que eventualmente puedan
ocasionarse.

2. En caso de que las medidas solicitadas impliquen restriccio-
nes para la actividad industnial o comercial del demandado, el Juez
sefialara, al uempo de acordarlas, el importe de la fianza mediante
la” prestacién de la cual dicho demandado podra suglituir en
cualquier momento ia efectividad de dichas medidas rcsmcnvas
acordadas. -

3. En todo caso, las fianzas que con cardcter pnncxpal o
sustitutorio se¢ decreten para el demandado. se fijardn sxcmpre en
un tanto por periodo de tiempo que transcurra, cuando las mismas
deriven de unos actos de explotacién industrial o comercial que
puedan tener continuidad indefinida.

4. La fianza podrd consistir en un aval bancario. No se
admitirdn las fianzas pesonales.

5. Para la fijacian del importe de las fianzas ef Juez deberd oir
a ambas partes.

Articulo [38

1. Sila seniencia de primera instancia dictada en el procedi-
miento civil de fondo estableciera pronunciamientos condenatorios
para alguna de las partes y fuera objeto de apelacion, se dara cuenta
del recurso a la parte apelada para que ésta pueda, dentro del plazo
de tres dias, exigir del Juez la adopcidn de las correspondientes
medidas cautelares o la prestacidn de la oportuna fianza sustituto-
ria, tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaido.
siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente
o fueren nsuficientes.

. 2. El Juez de instancia mantendra la competencia para trami-
tar y resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento.
con independencia de 12 admision de fa apelacion y Ia elevacion de
los autos principales al Tribunal al que corresponda conccer de los
recursos de apelacion.

Articulo 1 3 9

1. En el caso de formularse la peuc:on de medidas cautelares
antes de ejercitarse la accion principal, si és1a no se ejercita dentro
del'plazo de los dos meses siguientes al auto que acuerden aquéllas,
quedaran las mismas sin efecto en su totalidad.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el juez, al
decretar ¢l levantamiento de las medidas cautelares, fijara el
itmporte de los danos y perjuxcxos que habran de abonarse al
demandado con cargo a la caucion prestada por el demandante.
Cuando el importe de la caucién no fuera suficiente para hacer
frente a la indemnizaciéon por dafios y perjuicios, el demandado
podra ejercitar la correspondiente accign de respansabilidad para
reclamar el importe restante.
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3. Las medidas cautelares que se hubteran acordado en su
caso, quedarin siemrpre sin efecto, si la seatencia dictada en
primera instancia no fuere favorable a los' pedimentos para el
aseguramiento de cuva efectividad hubieren sido aqueilas medidas
solicitadas, 0 se revocara la sentencia de primera insiancia, en el
supuesto de que ésta hubiera sido favorable a los referidos
pedimentos.

CAPITULO IV

CONCILIACION EN MATERIA DE INVENCIONES LABORALES

Articulo 140

Antes de iniciar accion judicial alguna basada en ia aplicacion
de las normas del Titulo IV de esta Ley, relativo a las invenciones
laborales, la cuestidon discutida debera ser sometida a un acto de
conciliacion ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Articulo 141
1. A los efectos del acto de conciliacién mencionado en el

articulo anterior, se constituira una Comisién presidida por un -

experto del Registro de la Propiedad [ndustrial designado por el
Director de dicho Organismo y formada par un experto designado
por los trabajadores de la empresa a la que pertenezca el .inventor
y otro experto designado por el empresario.

los casos en que el inventor sea una persona al servicio
de cualquicra de las Administraciones Publicas, la Comisién de
conciliacién esward presidida por un experto del Registro de la
Propiedad Industrial designado por el Director de dicho Organismo
'y formardn parte de la misma los miembros designados en la forma
que ‘'s¢ establezca por Real Decreto dentro del marco de la
legislacién de funcionarios.

Articulo 142

1. Una propuesta de acuerdo deberd dictarse par la Comisién
de conciliacién en un plazo maximo de dos meses desde que el acto

de conciliacion_se. solicitd y las partes deberdan manifestarse en el |

plazo maximo de quince dias si estin o no conformes con dicha
pr0£ucsta. En caso de silencio se entendera que existe conformidad.

Ningin Juez admitird una demanda sobre derechos dima-

nantes del Tinilo [V'de la presente Ley que no vaya.acomparda de
una certificacion del Director del Registro de la Propiedad Indus-
trial en que se haga constar la no conformidad de alguna de las
partes con la propuesta de acuerdo prevista en los articulos
anteriores.

3. Los articulos 460 y 480 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
seran de aplicacion supletoria en lo que sea pertinente.

TITULO XIV .
‘Modelos de utilidad

Articulo 143

1. Seran protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el presente titulo, las invenciones que, siendo
‘nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un
objeto una configuracién, estructura o constitucion de la que
resulte alguna ventaja pricticamente apreciable para su uso o
fabricacion.

2. En particular, podrdn protegerse como modelos de utilidad

los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos 0
partes de los mismos, que redinan los requisitos enunciados en. el
apartado anterior. '
3. No podran ser protegidas como modelos de utilidad las
invenciones de procedimiento y las varedades vegetales que
puedan acogerse a la Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre
Proteccién de Obtenciones Vegetales.

Aniculo 144

1. Elderecho a la proteccion de modelos de utilidad pertenece
.al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los
medios que el derecho reconoce.
2. Sera de apiicacion a Ia proteccién de modelo de utilidad lo
dispuesto en los apartados 2 a 4 del articulo 10.

Articulo 145

. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse
la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles
como modelos de utilidad, esta constituido por todo aquello que
antes de la fecha de presentacidn de la solicitud de proteccidn como
modelo ha sido divuigado en Espana, por una descripcion escrita
u oral, por una utilizaciéon o por cualquier otro medio.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la
récnica el contonido de las solicitudes espanolas de patentes o de
modelos de utilidad tal como hubieren sido originanamente
presentadas, cuya fecha de presentacidn sea anterior a la fecha que
se menciora en el apanado precedente y qus hubleren sido
publicadas en aquella techa o en ctra posteror.

Articulo 146

. Para su proteccion como modelo de utilidad, se considera
que una invencion implica una actividad inventiva si no resulta del
estado de la técnica de una manera muy evidentie para un experto
en la mazena. - .

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los
mencionados en el articulo 1435, apartado 2, no serdn tomados en
consideracion para decidir sobrc la existencia de la actvidad
inventiva.

Articulo 147

|. Para la obtencidn de un ceruficado de proteccidén de
modelo de ut:iidad deberd presentarse una solicitud cue habrd de
coniener fa documentacion a gue hace referencta ¢l articulo 21. No
sera necesanio que comprenda un-resumen de la invencida que
constituya su objeto.

2. En lainstancia de solicitud de proteccion de un modelo de
utilidad debera manifestarse que es ésta la medalidad de proteccion
que se solicita.

Articulo 148

1. Una vez admrtida a tramite la solicitud, realizada segun lo
dispuesto en el articulo 30 de la presente Ley, el Registro examinara
si retne los requisitos formales establecidos en el articulo antenor
y en el Titulo V, capitulo I, y verificara igualmente si su objeto es
susceptible de proteccién camo modelo de utilidad, conforme a lo
dispuesto en el presente titulo. . : :

El Registro no examinari ni la novedad, ni la actividad

Jinventiva ni la suficiencia de la descripcion, ni exigirda el informe

sobre el estado de la técnica, previsto para las pateates de
invencion. ' . B

2. Si como resultado del examen apareciera que {a solicitud
presenta deféctos de forma o Gue su objeto no es susceptible de
proteccion.como modelo de utilidad, se declarara la suspension dei
expediente y se otorgara al solicitante el plazo regdamentariamente
establecido para ‘que subsane, en su caso, tos defectos que le
hubieran sido sefialadcs y para formular las alegaciones que estime
pertineates. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante
podra modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

3. El Registro, a la vista de las alegaciones formuladas por e!
solicitante, dictard una resolucidn razonada dentro del ptazo que se
determine reglamentariamente sobre la denegacion de la solicitud
o la continuacion del procedimiento. Denegara la solicitud cuando
considere que su objeto no es susceptible de proteccidn como
modelo de utilidad o cuando consicere” que subsisten en aquélle
defectos que no hubieren sido debidamente subsanados. .

4. Cuando del examen del Regisiro-no resulten defectas que
impidan la concesién o cuando tales defectos hubieran sidc
debidamente subsanados, el Registro notificara al interesado
resolucion favorable a la continuacién del procedimienta y proce
derd a poner a disposicidn del piblico la solicitud de proteccion de
modelo de utilidad, haciendo el correspondiente anuncio en e
«Boletin Oficial de la Propiedad Industrial», en el cual se-incluirar
las reivindicaciones del modelo solicitado y una reproduccion de¢
los dibujos.

Articulo 149

1. En los dos meses siguientes a la publicacion de la solicituc
cualquier persona con interés legitimo podri oponerse a la protec
cion solicitada para el modelo cde utilidad. alegando la falia ¢
cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesion, incluse !
falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiéncia de |
descripeidn. L )

2. No podra alegarse, sin embargo. la falta de legitimacién d¢
solicitante para pedir la proteccion del modelo de utlidad, la cuc
debera hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

3. E! escrtito de oposicion debera ir acompanado de Ic
correspondientes documentos probatorios.

4. Una vez finalizado el plazo para la presentacién de opos:
ciones; el Registro dara traslado al solicitante de las oposicione
presentadas. .

5. Cuando no se hubieren presentado oposiciones, el Regisir
procederi a conceder 1a proteccion del modelo de utilidad.

6. Si se hubteran: presentado oposiciones, ¢! solicitante dispond:
de un plazo que se establecera reglamentariamente para subsanar lc
defectos formales imputados a la solicitud, para modificar I
reivindicaciones, si asi lo estima oportuno, y para contestc
formulando las alegaciones que estime pertinentes.
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7. Dentro det mes siguisnte a la finalizacion del plazo estabic-
c‘do para la contestacidn del solicitante, el Registro dictara una
resolucion razonada sobre !a concesion o no de la proteccion.

8. Cuando la resolucion declare la falta de cualquiera de los
requisitos exigidos para la concesion de la proteccidn como modelo
de utilidad. que hubzere sido aicgada en algun escnte de oposicidn.
el Registro otorgara al sollcuame un nuevo plazo. que se determi-
nara reglar’nrlanamenle para quu suisane el detecto o formule las
aicgaciones que esiime pertinenies.

9. Posteniormente, el Regisiro resolverd con caracter defini-
tivo sobre la protcccion solicitada.

Articudo 130

1. Seraapiicabiz a ld concesién de protecc1dn pura los modelos
de cuiidad lo dispuesto en ¢l ariculo 37, 2n todo aquello que no
contradiga lo establecido en ¢l presente Titulo.

2. Para los moudelos de vuhidad no se editaran los toiletos a
que hace referencia el articulo 38.

Articuio 151

{. Para la interposicion de! recurso conlencioso-administra-
1ivo estdn legitimados, ademads del solicitante, cualesquiera otros
interesados, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de la
Jursdiccion Contencioso-Administrativa, siempre que no funda-
mente su recurso en la falta de novedad, de actividad inventiva o
en la insuficiencia de la 'descripcion.

2. No obsiante lo dispuesio en el apartado anterior, podran
interponer cl recurso contenciosc-administrauivo por la fala de
novedad. de acuvidad inveativa, o por la insuticiencia de la
descnpf‘lon aquellos interesados que hubieren formulado la opor-
tuna oposicion en el expediente basada, precisamente. en los

defectos mencionados.

Articulo 152

I. La proteccidn del modelo de utilidad atribuye a su titular
los mismes derechos que la patente de invencion. |

"2. La duracion de la proteccion de los modelos de utilidad es

de diez anos improrrogables, conzados a partir de la fecha de -

presentacion de la solicitud. .
3. No podran otorgarse adiciones a los modelos de utilidad.

A m‘cz‘:lo 153

1. Se declarara la nutidad de la° proteccion del modelo de
utilidad:

a) Cuando su objeto 'no sea susceptible de proteccidon con-
forme a lo dispuesto 2 los articulos 143, 143 v 146 v en el Titulo
segundo de la presente Ley, en cuanio no contradiga io establecido
en los articulos mencionados. )
* by Cuando no describa la invencidn de forma suficientemente
clara v completa para que puedd ejecutarla un experto sobre la
matena. ) o

¢) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de
modelo de utilidad 1al como fue presentado o, en el caso de que ¢t
modelo de utilidad hubicre sido concedido como consecuencia de
una solicitud divisionaria ‘¢ como consecuencia de una nueva
solicitud presentada en base a lo dispuesto en el articulo 11, cuando
el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la
solicitud inicial tal como ésie fue presentado.

d) Cuando el titular del modelo de utilidad no wviera derecho
a obtenerlo conforme a lo dispuesic 2n el anticulo 144,

2. Silas causas de nulidad sélo afectan a una parte del modelo
de utilidad. se declarara la nulidad parcial mediante la anulacion de
la o las reivindicaciones afectadas por agquéllas. No podrd decla-
rarse la nulidad parcial de una reivindicacion.

3. Cuando la nulidad sea parcial, el modelo de utilidad seguira
en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido
“anuladas. siempre que puedan constituir el objeto de un modelo de

utilidad independiente.

T Articulo 134

En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de
utilidad. regirdn para éstos las disposiciones establecidas en la
presente Loy para las patentes de invencidn. siempre que no sean
incomparibles con la especialidad de aquelios. Entre otras. les seran
aplicables las normas contenidas en el Titulo 1V sobre invenciones
laborales.

TITULO XV

Agentes y mandatarios

Articudo 135
1. Podrdn actuar ante el Registro de la Propiedad Industnial:

a) Los interesados con capacidad de obrar. entendiéndose por
tales cuando los peticionarios sean personas juridicas. los que con
arreglo a ias escrituras de constitucion, a los Estatutos o a las Leyes
tengan la representacion de dichas Entidades.

by Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Losresidentes en el extranjero deberan actuar. en todo caso.
mediante Agente de la Propiedad Industnal.

Articule 156

Los Agentes de Ia Propiedad [ndustnal son las personas fisicas
inscritas como tales cn el Regisiro de la Propiedad Indusinal que.
ccmo profesionales liberales, ofrecen habitualmente sus servicios
para aconsejar, asistir o representar a terceros para la obtencién de
las diversas modalidudes de la Propiedad Indusinal y la defensa
ante el Registro de la Propiedad Indusinal de dos derechos
dervados de las mismas.

Articulo 137

Para obtener la inscripcidn en el Registro cspecxal de Agemes de
la Propiedad Industrial, cuyo numero serd ilimitado, deberan
cumplirse los siguientes requisitos:

a) Ser espanol. mayor de edad y tener domicilio permanente
en Espana.

b) No estar procesado -ni haber sido condenado por delitos
dclosos. excepto si se hubiera obtenido la rehabilitacion.

¢) Estar en posesion de un titulo oficial expedido por la
Universidad en grado de licenciado. Escuela Técnica Superior u
otro titulo de caracter oficial que esté legalmente equiparado a
éstos. .
"~ d) Consutuir fianza a disposicion del Registro de la Propiedad
Industnial vy concertar un seguro de responsabilidad civil hasta los
limites que se determinen en el Reglamento.

Articulo 158

La condicién de Agente de la Propiedad Industnal se pergera
por alguna de las siguientes causas:

a) Por fallecimiento..

b) Por renuncia.

c) -Por ipcurrir en incompatibilidad

d) Por resolucidon recaida en virtud de expediente sancio-
nador. )

e)  Por resolucidn judicial.

Articuld 159

El ejercicio de la prof.sxon de Agente de la Propiedad Industrial
¢s incompatible con todo empleo activo del interesado en el
Ministerio de Industinia y Energia v sus Organismos. Consejerias de
Industria de las Comunidades Auténomas o en Organismos I[nter-
nacionales relacionados con la Propiedad Indusinal.

TITULO XVI

Tasas y anualidades

Articulo 160

1. El solicitante o el titular de una patente deberan abonar las
asas que figuran en ¢l anexo de la presente Ley v que forman parte
integrante de la misma, Su regulacion estard sometida a lo
dispuesto en la Ley 17/1975, de 2 de mayo, Ley de Tasas y
Exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de 1958, Ley General
Trnbutana y disposiciones complementarias.

"2. La falta de pago dentro del plazo reglamentariamente fijado
a partir de la fecha en que el Registro haya notificado Iz omision
al solicitante privard de 1oda eficacia al acto para el cual hubiera
debido pagarse.
Cuando deje de abonarse una tasa establecida para la
tramitacion del expediente de concesion de una solicitud de
patlente, se reputard que ld solicitud ha sido retirada.

Articulo 161

I, Para mantener en vigor la patente, el titular de la misma
deberd abonar las anualidades que figuran en el anexo menciorado

‘en ¢l articulo 160.

2. Las anualidades deberan pagarse por afos adelantados.
durante toda la vigencia de la patente. La fecha de vencimiento de
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cada anualidad serd el uliimo dia del mes del aniversario de la
fecha de presentacion de la solicitud y ¢l correspondiente pago
podri ser vilidamente efectuado dentro del plazo que se flje
rcglamentariamente.

Vancido el plazo para el pago de una anualidad sin haber
hecho efectivo su importe, podra ei titular ahonar el mismo con el
recargo que corresponda, dentro de los seis meses siguientes.

4. La tasa que debe abonarse por la presentacién de la
solicitud de patente exonera el pago de las dos primeras anuali-
dades.

Anticulo 162»

1. La persona que, deseando obiener una patente para una
invencidn propia. carezca de medios economicos podra solicitar
que le sea concedida sin necesidad de satisfacer tasas de ninguna
clase Para ello deberd presentar, junto a la solicitud de patente, la
corrzspondicente declaracidon de carencia de medios econdmicos,
acreditada con la dccumentacién que se exija reglamentariamente.
2. En los casos de obtencidn del bensticio a que se refiere ¢l
apartado anterior, el titular no debera satisfacer tasa alguna durante
los 1tres pﬂ'meros anos, resarciendo en los aRcs sucesivos, en la
Lorma que se dstermine regiamentanamente, las cantidades que
ubiere dejado de abonar. En el Registro de patentes se anotara el
aplazamiento y la obligacion de .pagar las cantidades atrasadas
incumbira a quienquiera que sea el titular de la patente.

DISPOSICION ADICIONAL

Queda cerrado el Registro Especial de Sociedades dedicadas a la
gestion de asuntos de la Propiedad Industnal a que se refieren los
articulos 296 y siguientes del Estatuto de la Propiedad Industrial de
26 de julio de 1929.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.~I. No seran patentables las invenciones de produc-
tos quimicos y farmacéuticos antes del 7 de octubre de 1992,
Hasta esa fecha no tendra vigencia ninguno de los articulos
contenidos en la presente Ley en los que se dispon iga la patentablh-
dad de invenciones de productos quimicos y farmacéuticos ni
aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la .
pal%mabxhdad de los mismos.

productds quimicos o farmacéuticos ni a los procedimientos de

utilizacién de productos quimicos, tcdos los cuales podrin scr_

patentados conforme a las normas de la presente Ley dcsdc a
entrada en vigor de la misma.

4. Lasinvenciones de los productos obtenidos por los proccdx-
mientos microbiologicos, a que se refiere el articulo 5.2 de la
presente Ley, no serin patentables hasia el 7 de octubre de 1992.

Segunda.~A partir del 7 de octubre de 1992 podrin hacer uso de
lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 61, los titulares de
patentes solicitadas con anterioridad al 1 de enero de 1986, a
menos que la accidn de violacion de la patente sea entablada contra
el titular de una patente de procedimiento concedida antes de esta
ultima fecha.

Tercera.-Lo dispuesto en el capitulo Il del Titulo X1II entrard en
vigor a parur del 7 de octubre de 1992.

Cuarta.~1. El Gobierno determinari por Real Decreto las
fechas a partir de las cuales serin aplicables a las solicitudes de
patentes de invencidén las normas relativas al informe sobre el
estado de la técnica en el Titulo V, capitulo II.

2. El Gobierno quedara facultado para ir estableciendo escalo-
nadamente en qué sectores de la técnica correspondientes a la
Clasificacion Internacional de Patentes, establecida por el Conve-
nio de 19 de diciembre de 1954, se aplique las normas relativas al
informe sobre el estado de la técnica, atendiendo a las posibilidades
de actuacion det Registro de la Propiedad Industrial.

3. La aplicacion de las normas relativas al informe sobre el
estado de la técnica solo podrd decretarse para las solicitudes de
patentes de invencidn que se presenten a pamr del dia siguiente a
la fecha en que expire el plazo de tres afios, contado desde la
promulgacion de la presente Ley. Dicha aplicacién debera decre-
tarse, en todo caso, antes de jue expire ¢l plazo de cuatro anos,
contado desde la promulgacidn Je la fprcseme Ley.

4. A partir del dia siguiente a fa fecha en que expire el plazo
de cinco afios, contado desde la promulgacidn de la presente Ley,
deberan tramitarse por el procedimiento general de concesion
previsto en la presente Ley todas las solicitudes de patentes,
cualquiera que sea el sector de la técnica al que pertenezcan.

Las solicitudes'de patentes de invencion presentadas con
posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley a cuya
tramitacion. no sean aplicables las normas relativas al informe
sobre el estado de 1a técnica, se tramitaran par el procedimiento de -

Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a las -
_invenciones de procedimiento o aparatos para la obtencién de

concesion establecido en esta Ley, con excepcidn de todas las
disposiciones que hacen referencia al mencionado informe.

Quinta.-El Gobierno, una vez implantado el informe sobre el
estado de la técnica para la totalidad de las solicitudes de patentes
de invencion a que se reflere la disposicidn transitoria cuana, podra
ir estableciendo por Real Decreto, progresivamente y en atencion
a las prioridades que se fijen para ¢l desarrollo te"’lolngxco e
industrial del Estado, aquellos sectores de la técnica en los que las
solicitudes de patente de invencion quedardn semetidas al procedi-
miento de concesidn con examen previo establecido en el capitulo
111 del Titulo V'de la presente Ley, siempre que les haya sido
aplicables durante, al msanos, seis meses las normas relativas al
informe sobre el estado de la técnica.

Sexta.-1. Las solicitudes de patentes y de modelos de uuhdﬂd
que se hubiesen prﬂsemado con antericridad a la 2ntrada en vizor
de la presente Ley, seran tramitadas y resueitas conforme a la
normativa legal vigente en la {ccha de su presentacion.

2. A los efectos del apartado anterior, en las solicitudes
originadas por divisidon, cambio de modalidad o transformacion de
una solicitud, se considerara que su fecha de presentacidn es la
fecha de prescntacion de la soliciiud originaria.

Séptima.-Las patentes y lo modelos de uulidad concedidos
conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industnial
se regiran por las normas de dicho Estatuto. Esto no obstante, les
seran de aplicacion las disposiciones contenidas en los titulos y
capitulos de la presente Ley que se anuncian seguidamente:

a) Titulo sexto, sobre efectos de la patente y de la solicitud de
patente, con excepcién de los articulos 49, 59, 60. avartado 2, ¥
61, apartado 2, de conformidad con lo establecido en.la disposicion
transitoria segunda.

b) Titulo séptimo, sobre acciones por violacién del derecho de
patentes.

¢} Titulo octavo, sobre la solicitud de patente y la patente
como -objetos det’ derecho de propiedad.

d) Titulo noveno, sobrc obligacion de explotar y
obligatorias.

e) Titulo once, sobre nuhdad y caducidad de las patentes, con
excepcidn del a.mculo 112.1.

f) Titulo trece, sobre jurisdiccion y normas procesales.

Uccncias

Octava.-Las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes
de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirdn por el mismo
procedimiento con arreglo al cual se hubiemn incoado.

Novena.-Mientras no se constituyan los Tribunales Superiores
de Iusucm yestén en funcionamiento, la competencia para conocer
de los juicios civiles derivados de los derechos atribuidos en esta
Ley corresponde 2 los Jueces de Primera Instancia de las capitales
que sean sede de las Audiencias Territoriales.

Décima.-1. Para el ¢jercicio de acciones encaminadas a dar
efectividad a derechos de exclusiva derivados de una patente de
invencidn solicitada con posterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley serd preciso que s¢ haya obtenido- o solicitado
previamente el informe sobre el estado de la técnica, siempre-que
dicho informe hubiera sido puesto en vigor para el sector técnico
que pertenezca la patente, conforme a-lo dispuesto en la disposicién
transitoria cuaria.

2. . A los efectos mencionados en el apartado anterior, el
Registro de la Propiedad Industnial, a peticién del titular de la
patente y previo ¢l abono de [a tasa correspondiente, procederd a
elaborar el infortné sobré el estado de la técnica referente al abjeto
de la patente concedida, en los términos previstos en el articulo 34
de la presente Ley. El informe, una vez elaborado, serd notificado
al peticionario y serd puesto a disposicion del publico unido ai
expediente de la patente.

3. En el supuesto de presentarse una demanda ejercitando las
acciones mencionadas en el apartado primero, sin haber obtenido
todavia el informe solicitado, el demandado podra pedir Ia
suspension del plazo para contestarla hasta que se zporte dicho
informe a los autos, o se justifique haber transcurrido el plazo de
seis meses desde que la peticion del mismo fue formalizada sin que
el Registro de la Propxcdad Industrial ‘lo haya emitido.

4. Solicitado el informe sabre el estado de la técnica, y aunque

_éste no se hubiera obtenido todavia, podra instarse la practica de

diligenicia de comprobacién de hechos, asi como la adopcion de
medidas cautelares, siempre que éstas no consistan en la paraliza-
cidén o cesacién de la acuvidad indusirial o comercial del deman-
dado en relacion con el objeto de la patente, ytodo ello si procede
de conformidad con.lo previsto en esta Ley.

Undécima.~1. Los pasantes apoderzdos a que-se refiere e
articulo 284 del Estatuto de la Propiedad Industnal que en el dia
de la entrada’en vigor de la presente Ley hayan consolidado cinco
anos de ejercicio en dicha condicion podrdn obtener la inscripcion
en el Registro especial de Agentes de la Propiedad Industnial, en
igualdad de derechos con aquellos que estén en posesion de a]gunc
de los titulos oficiales a que se refiere el articulo 137, ¢), de esta Ley.
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2. Los pasantes avoderadns v- apoderados msc.riros en el
Rzaistro de la Propiedad Industial. al amparo del articulo citado
en el namero | de esta disposicion, podrin sezuir actuando en
nombre dei Agente poderdante husta tanto éste no revogue el
correspondiente apoderamiento 2 inscripcien en el Registro,

3. Los que 2 !a entrada en vigor de la presente Ley hgurzn
inscritos en el 2scalatéon de Agentes aspirantes, cuyo nombramiento
como Agentes de la Propiedad [ndustrial no hubiera pocide
hacerse por no avistir plaza vacaate ¢cn arreglo 2 lo dispuesio en
los ariculos 277 v 287 del Estawuio sobre Propiedad industrial
seran nombrados Agentes de la Propiedad [ndustinal a la entrada en
vigor de esta Lev. sin necesidad de cumplir el requisito establecido
en ia letra ¢) del articulo 157 de esta Ley.

Duodicima.-Las Scciedades™cue a la entrada en vigor de la
presente L@y se 2acueniran inseritas en el Registro Especial de
Sociedadss a gue se retiere ¢l aniculo 296 del Estaruto de la
Propiedad [ndusinal podran hacer uso por un sola vez entre sus
actales secios del derscho que les reconoce eb articulo 297,
apartado 1, siendoles de aplicacion a les mismos en i sucesivo las
normas generzies cstablecidas para el acceso-a la protesion v
causando buja en el Registro especial mencionzdo.

DISPOSICUONES FINALES

Primera.-El Gobierno, a propuesta del Ministerio de [ndustria
y Energia, dictara el Reglamento de la presente Ley en el plazo
maximo de tres meses desde la promulgacidén de ésta.

Segunda.-Reglamentariamentg se determinaran las condiciones
a2 cumpiir por los Agentes en cl gjercicio de su profesidon y en sus
relaciones con el Registro de la Propiedad Industnal.

Tercera.~La modtificacion de las tasas por servicios, prestacio-
nes y actividades del Registro de la Propiedad Industnal se
efectuard a través de las Leyes de Presupuestos. )

Cuarta.~-La presente Ley entrard en vigor a los tres meses de su
publicacién. .

DISPOSICION DEROGATORIA

. . ..

Quedan derogadas, dejando a salvo lo dispuesto en las disposi-

ciones traasitonias, todas las disposiciones que se¢ opcagan a la
presente Ley vy, en parucular, las siguientes:

1. Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real
Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por
Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley
por la de 16 de septiembre de 1931:

a) Las normas establecidas en los ttulos primero, segundo,
cuarto, octavo 'y duodécimo {capitulo segundo) en cuanto a‘ectan
a patentes y modelos de uulidad, asi como al Titulo noveno en
relacion con las patentes, modelos de utilidad y cualesquiera otras
modalidades de propiedad industinal, que quedardn sujetas en
cuanto a jurisdiccidn, competencia y procedimientos a las normas
establecidas en esta Lev. o

b) Todos los preceptos reguladores de la profesidon de Agentes
de la Propredad Industrial contenidos en el Titulo décimo y
articulos concordantes del Estatuto de la Propiedad [ndustinial.

2. La Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 30 de
enero de 1934, sobre alegacion de fuerza mayor, en cuanto afecta
a las patentes y modelos de utilidad. .

3. Los articulos 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
aprobada por Decreto de 26 de enero de 1944,

4. El Decreto de 26 de diciembre de 1947, en cuando afecta a
las paientes y modeios de utilidad y a los Agentes de la Propiedad
Industrial. .

5. Elartculo 99 de la Ley de Expropiacién Forzosa de 16 de
diciembre de 1934 y los artculos 121 y 122 de su Reglamento
aprobado por Decreto de 26 de abril de 19537.

ANEXO

Las tasas y exacciones parafiscales unificadas a que se refiere el
articulo 10 ce la Ley 17/1975, de 2 de mayo, aplicadas 2 servicios,
prestaciones y actividades del Registro de la Propiedad Industrial
derivados de la presente Ley seran las siguientes:

TARIFA PRIMERA
Adguisicion y defensa de derechos

Pexelas

1.1 Solicitudes:

Por la solicitud de una demanda de depésito de
patente de invencion, certificado de adicién o
modelo de utilidad, ya sea directamente o como

Pesctas

consecuencia de la division Jdz una solicitud. asi
como por la solicitud de rehabilitacion prevista en
el anticulo L17..... ... ..
Por solicitud de cambio de modalidad de proteccion
Por soticirud de informe sobre 2] estado de la téenica.
Por solicitud de examen previo. .
Por la wamiracion cde sclicitudes en genzral relativas
a invenciones. que no lengan senalada una tasas
especial, deniro de los supuestos esizblecidos por la
Ley. .. .

6.050

2.660

1.2 Priondad extranjera:

Por cada pricnidad extranjera reivindicada en materia
de patentes vy modelos de uulicad 1.815

1.3 ‘Mcedificaciones:

Per cualquier modificacidn dei expediente presen-
tado. va sean modificacionss #n la Mezmora o
reivindicaciones. va stua aporiaciones posteriores
de decumentes o rectificacion de 2reores mataria-
les. antméticos o dC hecne v en general por cual-
?-uicr modificacton en supuestos autorzados por la

By e

~
4-
s
(]

1.4 Comntestacion a suspensos:

Por contestacion a suspensiones provocadas por
defectos formales del expediente presentado en
demanda de registro de patentes y modelos de
utidad .. ........... .. e A U

1.5 Oposiciones:

Por formulacién de oposiciones a la concesion de
expedientes de patentes y modelos de utilidad ...

1.6 Derechos de concesidn de patentes y modelos de

uwilidad .. ... ) 2.420

TARIFA SEGUNDA

Mantenimiento y transmision de derechos -

2.1 Anualidades:

La primera anuvalidad se fija en 1.200 pesetas, la unda
anualidad se.fija en 1.650 peseas, la tercera anualidad se tija en
1.945 pesetas y la cuana en 2.420 pesetas.

Cada anualidad sucesiva a la cuarta y hasta la décima, inclusive,
se incrementari-en 2.200 pesetas. .

. A partr de la décima anualidad y hasia la decimoquinta.
inclusive, cada anualidad se incrementara en 3.300 pesetas. -

A partir de la decimoquinta anualidad cada aaualidad se
incrementard en 4.400 pesetas.

2.2 Demoras:

Por demoras en los pagos de anualidad, recargos del 25 por 100,
dentro de los tres pnmercs meses, y del 50 por 100, dentro de los
tres siguientes. hasta un maximo de seis meses de demora. No
obstante, ¢n los siguientes seis meses y hasta un maximo de tiempo
que coincida con la fecha aniversario de la siguiente anualidad, el
interesado podra regularizar el pago de la anualidad no pagada
abonando una tasa equivalents al importe de la vigésima anua-

lidad.
Pesetas

2.3 Explotacidn v licencias:

Por la tramitacion de expedientes de puesta en
explotacion de patentes y modelos de utilidad . ..
Por la tramitacidén de cada uno de los ofrecimientos
de licencias de pleno derecho o de solicitud, media-
cién o de obtencién de alguna licencia de pleno
derecho o licencia obligatoria en los casos previsios
en la Ley...........0............ e
Por mediacidn aceptada por et Organismo para la
obtencidén de una licencia contractual........ e

1.315

1.815
12.100

2.4 Transferencias:

Por tramitacién de expedientes de inscripcién de
" transmisiones o de cesiones o modificaciones. Por

cada registro afectado............................ 1.200
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TARIFA TERCERA
Otros servicios

3.1 Por cada centificacion de datos registrados relati-

vos a patentes 0 modelos de utilidad, asi como por

la expedicién de copia autorizada de cada uno de

los documentos permitidos por la Ley........... 2.420

Por 1anto, i ]
Mando 2 todos los espanoles, particulares 'y autoridades. que
guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid. a 20 de marzo de 1986.
JUAN CARLOS R.

E! Presidsnte del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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